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I. 

 НОВОСТИ ЮРИДИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА «М-ЛОГОС»  



-  25 июня 2018 года Юридический институт «М-Логос» проводит научно-практический круглый стол 

на тему «Чистые экономические убытки в российском праве (case-study)». Начало в 19.00. 

Ознакомиться с программой и подать заявку на участие можно здесь.  

-  В  расписании  образовательных  мероприятий  Юридического  института  «М-Логос»  имеется 

следующая  программа  повышения  квалификации  по  тематике  Дайджеста,  принять  участие  в  которой 

Институт предлагает подписчикам Дайджеста: 

Трехдневный  семинар  повышения  квалификации  «Законодательство  об  интеллектуальной 

собственности:  новая  редакция  части  четвертой  ГК  РФ,  судебная  практика  и  актуальные  правовые 

вопросы» (Москва, 01-03 октября 2018 г., формат обучения – дневной) 

- На сайте электронного издательства М-Логос www.m-lawbooks.ru стал доступен для свободного, 

бесплатного скачивания в электронном формате второй том в рамках серии комментариев к 

гражданскому законодательству #Глосса под названием «Сделки, представительство, исковая давность: 

постатейный комментарий к ст. 158-203 ГК РФ». Книга под общей ред. А.Г. Карапетова объемом более 

1 200 страниц охватывает большое число острых вопросов применения указанных норм ГК и отражает 

практически всю релевантную судебную практику высших судов.   

Авторский коллектив: В.В. Байбак, Р.С. Бевзенко, С.Л. Будылин, А.А. Громов, А.Г. Карапетов, 

Д.В. Новак, А.А. Новицкая, А.А. Павлов, Е.А. Папченкова, С.В. Сарбаш, Д.О. Тузов. Те из вас, кто учился 

или учится у нас сейчас на курсах по договорному праву, уже знакомы со многими из авторов  

Электронная книга опубликована в свободном доступе при поддержке ряда российских 

юридических фирм: «Art de Lex», «Бартолиус», «DS Law», «Интеллект-С», «Качкин и партнѐры», 

«КИАП», «Савельев, Батанов и партнѐры», «Томашевская и партнѐры», «Трубор», «ФБК Право», 

«Эксиора».   

Скачать книгу в электронном виде в форматах pfd, ePub, fb2 и mobi бесплатно можно здесь: 

http://m-lawbooks.ru/index.php/product/sdelki-predstavitelstvo-iskovaya-davnost-postateynyiy-kommentariy-k-

st-153-208-gk-rf-pod-red-a-g-karapetova/  

Бумажную книгу можно приобрести на сайте издательства «Статут» http://www.estatut.ru/book/1223/ 



- На сайте www.m-lawbooks.ru доступна покупка видеозаписи курса «ДОГОВОРНОЕ ПРАВО: 

актуальные практические вопросы». Видеокурс состоит из 18 лекций общей продолжительностью – 57 

ак. часов. Вы можете купить как курс в целом, так и отдельные видеолекции по конкретным темам. 

Видеолекции можно смотреть на любом устройстве (ПК, ноутбук, планшет и даже смартфон). К каждой 

видеолекции прилагается значительный объем материалов для дополнительного чтения. Лекторы: А.Г. 

Карапетов, Р.С. Бевзенко, А.А. Павлов, М.Л. Башкатов. 



- На сайте www.m-lawbooks.ru доступна покупка видеозаписи курса «Практические вопросы 

подготовки и ведения судебных дел: актуальные практические и процессуальные вопросы». Видеокурс 

состоит из 14 лекций общей продолжительностью – 36 ак. часов. Вы можете купить как курс в целом, так 

и отдельные видеолекции по конкретным темам. Видеолекции можно смотреть на любом устройстве 

(ПК, ноутбук, планшет и даже смартфон). К каждой видеолекции прилагается значительный объем 

материалов для дополнительного чтения. Лекторы: Т.Ф. Арабова, И.А. Веселов, М.В. Жижина, А.Г. 

Карапетов, М.А. Кульков, А.А. Панов, С.В. Савельев, Ю.В. Тай и И.В. Цветков 
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- На сайте Института опубликованы следующие дайджесты правовых новостей: 

Дайджест новостей российского и зарубежного частного права за март, апрель 2018 года 

Дайджест новостей процессуального права за март, апрель 2018 года 

Дайджест новостей антимонопольного права за март - апрель 2018 года 

Дайджест новостей российского и зарубежного налогового права за январь – март 2018 г. 

Дайджест новостей правового регулирования банкротства март - апрель 2018 года 

Дайджест новостей торгового и потребительского права 1 квартал 2018 года 



- На сайте Юридического института «М-Логос» опубликованы видеозаписи, а также тезисы 

докладчиков научных  круглых столов, которые Институт организовал в марте - апреле 2018 г.: 

Научный круглый стол «ОСПАРИВАНИЕ СДЕЛКИ В СВЯЗИ С ЗАБЛУЖДЕНИЕМ: проблемные 

вопросы применения ст.178 ГК РФ» 

Научно-практический круглый стол «ПРОБЛЕМНЫЕ ПРАКТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ МИРОВЫХ 

СОГЛАШЕНИЙ» 

Научный круглый стол «ДИСПОЗИТИВНОСТЬ НОРМ КОРПОРАТИВНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

И ПРЕДЕЛЫ СВОБОДЫ ДОГОВОРА В КОРПОРАТИВНОМ ПРАВЕ» 

Научно-практический круглый стол «СУДЬБА ДОГОВОРНЫХ ТРЕБОВАНИЙ КОНТРОЛИРУЮЩИХ 

КОМПАНИЮ ЛИЦ И ИНЫХ АФФИЛИРОВАННЫХ КРЕДИТОРОВ ПРИ БАНКРОТСТВЕ КОМПАНИИ» 







 

II. 

НОВОСТИ ЗАКОНОТВОРЧЕСТВА И ПОДЗАКОННОГО НОРМАТИВНОГО 

РЕГУЛИРОВАНИЯ1 

1. 

Вступившие в силу нормативные правовые акты  

 

Постановлением Правительства РФ от 1 марта 2018 г. № 211 утверждены изменения в Правила 

осуществления  государственными  заказчиками  управления  правами  Российской  Федерации  на 

результаты  интеллектуальной  деятельности  гражданского,  военного,  специального  и  двойного 

назначения, направленные на расширение возможностей по коммерциализации РИД, исключительное 

право на которые принадлежит Российской Федерации. 

Так, уточняется, что в отношении тех результатов интеллектуальной деятельности (далее также 

–  «РИД»),  по  которым  государственными  заказчиками  не  принято  решений  о  распоряжении  правами 

одним из предусмотренных Правилами способов, государственные заказчики обязаны не реже одного 

раза в год пересматривать вопрос о целесообразности сохранения исключительных прав на такие РИД. 

Изменения также предусматривают обязанность госзаказчика заключить безвозмездный договор 

об  отчуждении  исключительного  права  на  РИД  с  лицом,  реализующим  специальный  инвестиционный 

контракт, и исполнившим по нему обязательства. 

Кроме  того,  государственный  заказчик  сможет  предоставить  право  использования  РИД  на 

основании безвозмездного лицензионного договора, если такой РИД является технологической основой 

деятельности по реализации специального инвестиционного контракта. 

23 апреля на официальном интернет-портале правовой информации опубликован Федеральный 

закон  от  23.04.2018  №  102-ФЗ  "О  внесении  изменений  в  Федеральный  закон  "Об  исполнительном 



1 Обзор подготовлен Рагозиным Павлом Викторовичем, аспирантом отдела гражданского законодательства и процесса 

Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации, специалистом по 

интеллектуальной собственности («Иннопрактика»). 
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производстве" и статью 15-1 Федерального закона "Об информации, информационных технологиях и о 

защите информации". 

Федеральным законом установлено, что в случае, если должник в течение определенного срока 

добровольно  не  исполнил  требование  об  удалении  из  сети  Интернет  информации,  порочащей  честь, 

достоинство  или  деловую  репутацию  другого  лица,  то  судебный  пристав-исполнитель  выносит 

постановление  об  ограничении  доступа  к  такой  информации  и  направляет  его  в Роскомнадзор  для 

ограничения доступа к порочащей информации в течение одного дня. 

15 

мая 

вступил 

в 

силу 

Указ 

Президента 

РФ 

N 

215 

"О структуре федеральных органов исполнительной власти".  

Указом  постановляется  преобразовать  Министерство  образования  и  науки  Российской 

Федерации  в  Министерство  просвещения  Российской  Федерации  и  Министерство  науки  и  высшего 

образования Российской Федерации. Функции по выработке и реализации государственной политики и 

нормативно-правовому  регулированию  в  сфере  интеллектуальной  собственности  (за  исключением 

нормативно-правового  регулирования  вопросов,  касающихся  контроля,  надзора  и  оказания 

государственных  услуг  в  сфере  правовой  охраны  изобретений,  полезных  моделей,  промышленных 

образцов,  программ  для  электронно-вычислительных  машин,  баз  данных  и  топологий  интегральных 

микросхем, в том числе входящих в состав единой технологии, товарных знаков, знаков обслуживания, 

наименований  мест  происхождения  товаров)  переданы  Министерству  науки  и  высшего  образования 

Российской Федерации. 

23  апреля  вступил  в  силу  Федеральный  закон  от  23.04.2018  N  95-ФЗ 

"О внесении изменений в статьи 149 и 427 части второй Налогового кодекса Российской Федерации".  

Федеральный  закон  вносит  изменения  в  Налоговый  кодекс,  согласно  которым  для  российских 

организаций,  осуществляющих  производство  и  реализацию  произведенной  ими  анимационной 

аудиовизуальной продукции независимо от вида договора и  (или) оказание  услуг  (выполнение работ) 

по  созданию  анимационной  аудиовизуальной  продукции  устанавливаются  пониженные  тарифы 

страховых взносов. 

Конкретные условия для применения пониженных тарифов страховых взносов зависят от того, 

является ли организация вновь созданной или нет, и учитывают размер доли   доходов  плательщика от 

реализации  анимационной  аудиовизуальной  продукции;  факта  регистрации  плательщика  в  реестре 

организаций  (ведется  Минкультуры  России),    осуществляющих  производство  анимационной 

аудиовизуальной  продукции  и  (или)  оказание  услуг  (выполнение  работ)  по  созданию  анимационной 

аудиовизуальной продукции; средней численности работников. 

Кроме  того,  льгота  по  уплате  НДС,  предусмотренная  положениями  п.  2  ст.  149  Налогового 

кодекса,  распространена  на  предоставление  прав  использования  РИД,  использованных  и  (или) 

возникших при создании  кинопродукции, получившей удостоверение национального фильма. 





2. 

Проекты нормативных правовых актов 



26  марта  на  федеральном  портале  проектов  нормативных  правовых  актов  размещен  проект 

Федерального  закона  N  424632-7  «О  внесении  изменений  в  части  первую,  вторую  и  четвертую 

Гражданского кодекса Российской Федерации» о цифровых правах. 

Разработчики  законопроекта  поясняют,  что  закрепление  в  гражданском  законодательстве 

базовых понятий («цифровое право», «цифровые деньги») может способствовать регулированию рынка 

новых  объектов  экономических  отношений  (например,  криптовалюты),  а  также  созданию  условий 

совершения и исполнения сделок в цифровой среде. 
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Законопроектом  предусматривается  включение  в  перечень  объектов  гражданских  прав 

«цифровых прав», которые представляют собой совокупность электронных данных (цифровой код или 

обозначение),  существующую  в  информационной  системе,  отвечающей  установленным  законом 

признакам  децентрализованной  информационной  системы,  при  условии,  что  информационные 

технологии  и  технические  средства  этой  информационной  системы  обеспечивают  лицу,  имеющему 

уникальный  доступ  к  этому  цифровому  коду  или  обозначению,  возможность  в  любой  момент 

ознакомиться с описанием соответствующего объекта гражданских прав. 

При этом обладателем цифрового права признается лицо, имеющее уникальный доступ к такому 

цифровому  коду  или  обозначению,  позволяющий  совершать  действия  по  распоряжению  цифровым 

правом. Цифровое право может отчуждаться или переходить от одного лица к другому исключительно 

посредством  внесения  в  информационную  систему  сведений  о  передаче  цифрового  права 

приобретателю. 

Кроме того, в Гражданский кодекс предлагается ввести понятие «цифровые деньги», которыми 

может  признаваться  не  удостоверяющая  право  на  какой-либо  объект  гражданских  прав  совокупность 

электронных  данных  (цифровой  код  или  обозначение),  созданная  в  информационной  системе, 

отвечающей  установленным  законом  признакам  децентрализованной  информационной  системы,  и 

используемая  пользователями  этой  системы  для  осуществления  платежей.  В  отдельных  случаях 

цифровые деньги могут использоваться в качестве платежного средства. 

Отдельно  поименован  договор  об  оказании  услуг  по  предоставлению  информации  –  в  силу 

такого  договора  исполнитель  обязуется  совершить  действия  по  предоставлению  определенной 

информации заказчику. Новая договорная конструкция позволит разрешить вопрос о легализации сбора 

и обработки «big data» - больших массивов информации. 

Законопроектом  предлагается  внести  изменение  в  п.  2  ст.  1260  Гражданского  кодекса  и 

определить  базу  данных  как  «представленную  в  объективной  форме  совокупность  самостоятельных 

данных или сведений, в том числе сведений о событиях и иных фактах, статей, расчетов, нормативных 

актов, судебных решений и иных подобных материалов,  систематизированных таким образом, чтобы 

эти данные или сведения могли быть найдены и обработаны с помощью электронной вычислительной 

машины (ЭВМ)». 

28  марта  на  федеральном  портале  проектов  нормативных  правовых  актов  размещен  проект 

Федерального  закона  N  428309-7  «О  внесении  изменений  в  часть  четвертую  Гражданского  кодекса 

Российской Федерации» о государственной регистрации промышленных образцов. 

Разработчики  законопроекта  отмечают,  что  существующий  механизм  охраны  дизайнерских 

решений  в  сфере  одежды,  обуви  и  аксессуаров  в  качестве  промышленных  образцов  не  является 

благоприятным ввиду длительности процедуры регистрации, за время которой дизайн может потерять 

свою актуальность. 

Законопроектом  предлагается  ввести  механизм  временной  правовой  охраны  промышленных 

образцов  со  дня  осуществляемой  по  ходатайству  заявителя  публикации  сведений  о  заявке  в 

официальном  бюллетене  Роспатента  и  до  даты  публикации  сведений  о  выдаче  патента  на 

промышленный образец. 

13 апреля внесен в Государственную думу проект Федерального закона N 441399-7 "О мерах 

воздействия (противодействия) на недружественные действия Соединенных Штатов Америки и (или) 

иных иностранных государств". 

Согласно законопроекту Правительству РФ предлагается предоставить полномочия по введению 

ответных  мер,  направленных  на  устранение  актов  «санкций».  В  частности,  текст  законопроекта 

предусматривает  такие  меры,  как  запрет  на  допуск  или  ограничение  допуска  технологического 

оборудования  и  программного  обеспечения,  происходящих  из  иностранных  государств,  к 

государственным и муниципальным закупкам, а также исчерпание исключительного права на товарные 

знаки в отношении товаров, правообладателями которых  являются граждане иностранных государств, 

организации, находящиеся под юрисдикцией иностранных государств, а также организации, в капитале 

которых участвуют организации, находящиеся под юрисдикцией иностранных государств. 

По мнению авторов, принятие законопроекта послужит стимулом для развития рынка товаров, 

работ, услуг российского происхождения. 
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8 мая на федеральном портале проектов нормативных правовых актов размещен проект 

Федерального закона «О внесении изменений в статью 1362 части четвертой Гражданского кодекса 

Российской Федерации».  

Законопроектом предлагается дополнить положения Гражданского кодекса, касающиеся 

принудительной лицензии, положением о возможности предоставления принудительной простой 

(неисключительной) лицензии на использование изобретения, относящегося к лекарственному средству, 

в целях производства для последующего экспорта продукции. 

Как поясняют разработчики законопроекта, внесение указанных изменения необходимо для 

обеспечения возможностей применения статьи 31bis Соглашения ТРИПС, в соответствии с 

положениями которой при соблюдении установленных в Соглашении ТРИПС условий допускается 

выдача принудительной лицензии на использование охраняемого патентом объекта для производства 

лекарственных средств в целях их последующего экспорта в управомоченную импортирующую страну - 

члена ВТО. Помимо этого, внесение указанного изменения позволит суду в каждом конкретном случае 

устанавливать размер вознаграждения за такое использование изобретения, что будет способствовать 

обеспечению баланса интересов участников данных правоотношений.  





3. 

Иные документы 



27  марта  вступил  в  силу  Приказ Роскомнадзора  от  14.12.2017  N  249  «Об  утверждении 

требований  к  способам  (методам)  ограничения  доступа  к  информационным  ресурсам,  а  также 

требований к размещаемой информации об ограничении доступа к информационным ресурсам». 

Оператор  связи,  оказывающий  услуги  по  предоставлению  доступа  к  сети  «Интернет»  должен 

будет  ограничить  доступ  к  информации,  доменным  именам,  сетевым  адресам,  доступ  к  которым 

подлежит  ограничению,  на  основании  сведений,  полученных  от  Роскомнадзора  (т.н.  выгрузка).  При 

обращении пользователя к информационным ресурсам, доступ к которым ограничен, оператором связи 

должно размещаться сообщение установленного содержания. 

30 

марта 

решением 

Совета 

Евразийской 

экономической 

комиссии 

№ 

23 

утверждена Концепция создания и функционирования евразийской сети трансфера технологий.  

Целью создания сети является объединение усилий государств-членов ЕАЭС, бизнес-сообществ 

и  научно-экспертных  сообществ  государств-членов  ЕАЭС  для  стимулирования  инновационных 

процессов  в  этих  государствах  путем  трансфера  технологий  между  промышленными  предприятиями, 

научными организациями и вузами. В частности, одной из основных задач сети является продвижение 

инноваций  в  государствах-членах,  содействие  в  передаче  заинтересованным  пользователям 

результатов интеллектуальной деятельности, а также прав на их использование с целью последующего 

внедрения и коммерциализации. 

24  мая  на  сайте  Федерального  архивного  агентства  (Росархив)  опубликованы  Методические 

рекомендации  по  отнесению  архивных  документов  к  объектам  авторского  и  смежных  прав,  доступу  и 

порядку использования таких документов.  

Документ предназначен для работников государственных и муниципальных архивов и содержит 

информацию  о  методиках  отнесения  архивных  документов  к  объектам  авторского  права  и  смежных 

прав, установления авторов и правообладателей архивных документов. Кроме того, отдельный раздел 

посвящен особенностям заключения договоров на прием в архив и использование объектов авторского 

права и смежных прав. 



24  апреля  подписано  письмо  Минфина  России  N  03-15-07/27986  по  вопросу  обложения 

страховыми  взносами  выплат,  производимых  организацией  в  пользу  физического  лица  по  договору  о 

предоставлении в аренду доменного имени. 

Как следует из текста письма, выплаты, производимые организацией в пользу физического лица 

по договору о предоставлении в аренду доменного имени, признаются объектом обложения страховыми 

взносами на основании п. 4 ст. 420 Налогового кодекса в связи с тем, что доменное имя не включено в 

перечень РИД, поименованных в пп. 1 – 12 п. 1 ст. 1225 Гражданского кодекса. 
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III. 

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА2 



1.  Практика Верховного Суда Российской Федерации (ВС РФ) 



Определение ВС РФ от 05.04.2018 № 307-ЭС17-19674 

Юридическое  лицо  вправе  иметь  сокращенное  фирменное  наименование  на  иностранном 

языке вне зависимости от наличия сокращенного наименования на русском языке. 



Пунктом 3 статьи 1473 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) установлено, 

что юридическое лицо должно иметь полное и вправе иметь сокращенное фирменное наименование на 

русском  языке.  Юридическое  лицо  вправе  иметь  также  полное  и  (или)  сокращенное  фирменное 

наименование на языках народов Российской Федерации и (или) иностранных языках. 

Фирменное  наименование  юридического  лица  на  русском  языке  и  языках  народов  Российской 

Федерации может содержать иноязычные заимствования в русской транскрипции или соответственно в 

транскрипциях  языков  народов  Российской  Федерации,  за  исключением  терминов  и  аббревиатур, 

отражающих организационно-правовую форму юридического лица. 

Аналогичные  нормы  содержатся  в  статье  4  Федерального  закона  от  08.02.1998  №  14-ФЗ  «Об 

обществах с ограниченной ответственностью». 

В  силу  пункта  5  статьи  1473  ГК  РФ,  если  фирменное  наименование  юридического  лица  не 

соответствует  требованиям  статьи  1231.1  ГК  РФ,  пунктов  3  и  4  статьи  1473  ГК  РФ,  орган, 

осуществляющий  государственную  регистрацию  юридических  лиц,  вправе  предъявить  такому 

юридическому лицу иск о понуждении к изменению фирменного наименования. 

Из  содержания  пункта  3  статьи  1473  ГК  РФ  следует,  что  при  соблюдении  обязанности  по 

оформлению полного фирменного наименования на русском языке избрание сокращенного фирменного 

наименования,  как  на  русском,  так  и  на  любом  языке  народов  Российской  Федерации  и  (или) 

иностранных  языках,  является  правом  юридического  лица,  при  этом  возможность  юридического  лица 

иметь  сокращенное  фирменное  наименование  на  иностранном  языке  не  обусловливается 

одновременным наличием сокращенного фирменного наименования на русском языке. 

Таким  образом,  право  иметь  сокращенное  фирменное  наименование  на  языках  народов 

 Российской  Федерации  и  (или)  иностранных  языках  является  в  равной  мере  допустимым  с  правом 

 иметь  сокращенное  фирменное  наименование  на  русском  языке,  каких-либо  ограничений  для 

регистрации  сокращенного  наименования  на  иностранном  языке  под  условием  наличия  сокращенного 

наименования на русском языке законодателем не установлено. 



Определение ВС РФ от 21.03.2018 № 306-ЭС17-19720 

1. Заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, поданное после 

признания  правообладателя  банкротом  и  открытия  процедуры  конкурсного  производства, 

подлежит оставлению без рассмотрения. 

В  то  же  время  заинтересованное  лицо  имеет  возможность  приобрести  товарный  знак  за 

справедливую цену на торгах в ходе конкурсного производства. 

В  случае  последующего  прекращения  производства  по  делу  о  банкротстве  оставление 

заявления  без  рассмотрения  позволит  заявителю  реализовать  свое  право  в  общеисковом 

порядке. 

2.  Введение  в  отношении  правообладателя  конкурсного  производства,  как  правило,  не 

может  рассматриваться  как  уважительная  причина  неиспользования  товарного  знака 

применительно к положениям пункта 3 статьи 1486 ГК РФ. 





2 Обзор подготовлен Кольздорф Марией Александровной, магистром частного права (РШЧП), LL.M. (Свободный университет 

Берлина) 
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1.  В  соответствии  с  положениями  статьи  1226  ГК  РФ  исключительное  право  на  товарный  знак 

является имущественным. 

Обладание  исключительным  правом  на  товарный  знак  не  только  наделяет  правообладателя 

определенными  правомочиями,  но  и  подразумевает  использование  принадлежащего  ему  товарного 

знака в гражданском обороте. 

Неиспользование  товарного  знака  может  послужить  основанием  досрочного  прекращения 

правовой охраны товарного знака на основании положений статьи 1486 ГК РФ. 

При этом прекращение правовой охраны товарного знака означает прекращение исключительного 

права на этот товарный знак (пункт 4 статьи 1486 и пункт 4 статьи 1514 ГК РФ). 

Согласно  пункту  1  статьи  1486  ГК  РФ  (в  редакции,  действовавшей  на  момент  спорных 

правоотношений) правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех 

товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие 

неиспользования  товарного  знака  непрерывно  в  течение  любых  трех  лет  после  его  государственной 

регистрации.  Заявление  о  досрочном  прекращении  правовой  охраны  товарного  знака  вследствие  его 

неиспользования  может  быть  подано  заинтересованным  лицом  в  арбитражный  суд  по  истечении 

указанных  трех  лет  при  условии,  что  вплоть  до  подачи  такого  заявления  товарный  знак  не 

использовался. 

Таким  образом,  при  рассмотрении  дел  о  досрочном  прекращении  правовой  охраны  товарного 

знака  вследствие  его  неиспользования  сталкиваются  интересы  правообладателя,  не  использующего 

товарный  знак,  и  лица,  не  имеющего  возможности  использовать  соответствующее  либо  сходное 

обозначение, но желающее того. 

Из  материалов  дела  следовало,  что  заявление  о  досрочном  прекращении  правовой  охраны 

товарного  знака  было  подано  после  признания  правообладателя  банкротом  и  открытия  процедуры 

конкурсного производства. 

Согласно  пункту  1  статьи  131  Федерального  закона  от  26.10.2002  №  127-ФЗ  «О 

нестостоятельности  (банкротстве)»  (далее  -  Закона  о  банкротстве)  все  имущество  должника, 

имеющееся на день открытия конкурсного производства и выявленное в ходе конкурсного производства, 

составляет  конкурсную  массу,  из  которой  осуществляется  удовлетворение  требований  конкурсных 

кредиторов должника. 

При  таких  условиях  требование  о  прекращении  правовой  охраны  товарного  знака,  по  сути, 

направленное  на  прекращение  имущественного  права,  включенного  в  конкурсную  массу,  заявлено 

против  кредиторов  должника,  поскольку  реализация  данного  актива  способствовала  бы  максимально 

возможному удовлетворению требований последних. 

Имея  намерение  лишить  правообладателя,  признанного  банкротом,  исключительных  прав  на 

товарный  знак  для  целей  удовлетворения  своих  интересов,  заявитель  фактически  возлагает  на 

кредиторов все негативные последствия, связанные с неиспользованием должником спорного товарного 

знака. 

Однако способы защиты законных интересов должны отвечать принципу соразмерности, то есть 

должны быть основаны на соблюдении баланса интересов и прав всех вовлеченных в правоотношения 

сторон. 

Следовательно,  помимо  положений  ГК  РФ,  позволяющих  лишить  правообладателя 

исключительных  прав  на  товарный  знак  на  законных  основаниях,  следует  также  учесть  и  положения 

специальных  норм  Закона  о  банкротстве,  которые  направлены  на  защиту  прав  и  законных  интересов 

кредиторов правообладателя-банкрота. 

Поэтому  баланс  между  интересами  заявителя,  заинтересованного  в  использовании  товарного 

знака, и кредиторов, заинтересованных в наиболее полном удовлетворении своих требований за счет 

имущества  должника,  должен  достигаться  путем  приобретения  этого  товарного  знака  на  торгах  по 

справедливой цене. Пока идет конкурсное производство, избранный заявителем способ защиты права 

является преждевременным. 

Поскольку заявитель не использовал возможность приобретения товарного знака по основаниям 

Закона  о  банкротстве,  его  требование  о  досрочном  прекращении  правовой  охраны  товарного  знака 
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оставлено  без  рассмотрения  применительно  к  пункту  2  части  1  статьи  148  Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ). 

При этом учтено, что в случае последующего прекращения производства по делу о банкротстве 

оставление заявления без рассмотрения позволит заявителю реализовать свое право в общеисковом 

порядке,  исключив  возможность  прекращения  производства  по  такому  требованию  по  основанию 

тождественности. 

2. Управленческие ошибки, равно как и любые другие факторы, находящиеся в сфере контроля 

правообладателя, приведшие к его банкротству, не могут давать преференций в гражданском обороте, в 

связи  с  чем  само  по  себе  введение  в  отношении  правообладателя  конкурсного  производства  не 

является  доказательством  того,  что  товарный  знак  не  использовался  по  независящим  от 

правообладателя обстоятельствам. 

В связи с этим, введение в отношении правообладателя конкурсного производства, как правило, 

не может рассматриваться как уважительная причина неиспользования товарного знака применительно 

к положениям пункта 3 статьи 1486 ГК РФ. 





2.  Практика Суда по интеллектуальным правам (СИП) 



Постановление президиума СИП от 14.03.2018 по делу № СИП-119/2017 

Заседание  по  рассмотрению  возражения  должно  быть  отложено,  в  том  числе,  при 

одновременном соблюдении следующих условий: 

ходатайство  об  отложении  мотивировано  причинами,  способными повлиять  на  результат 

рассмотрения возражения; 

действия подателя ходатайства не направлены на затягивание рассмотрения возражения; 

отложение не препятствует соблюдению разумных сроков рассмотрения возражения. 

Неиспользование  правообладателем  противопоставленного  товарного  знака  может  быть 

учтено как фактор, приводящий к выводу об отсутствии вероятности смешения оспариваемого и 

неиспользуемого  противопоставленного  товарных  знаков  (учитывая  отсутствие  узнаваемости 

противопоставленного  товарного  знака  в  глазах  потребителей),  а  следовательно,  данное 

обстоятельство  является  существенным  для  дела  об  оспаривании  отказа  в  регистрации 

товарного знака по пункту 6 статьи 1483 ГК РФ и может повлиять на результаты рассмотрения 

возражения. 



С  учетом  положений  части  1  статьи  44  Конституции  Российской  Федерации  деятельность 

Роспатента  в  том  числе  и  на  стадии  рассмотрения  возражений  должна  быть  направлена  на  защиту 

добросовестных  правообладателей  или  лиц,  обращающихся  за  предоставлением  правовой  охраны 

результатам интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, на сохранение правовой 

охраны результатов или средств, отвечающих условиям охраноспособности (в том числе для товарных 

знаков  в  случае,  если  изначально  они  условиям  охраноспособности  не  соответствовали),  на 

предоставление  правовой  охраны  результатам  или  средствам,  отвечающим  условиям 

охраноспособности. 

На  реализацию  этой  цели  направлен  и  пункт  4.3  Правил  подачи  возражений  и  заявлений  и  их 

рассмотрения  в  палате  по  патентным  спорам,  утвержденных  приказом  Российского  агентства  по 

патентам  и  товарным  знакам  от  22.04.2003  №  56  (далее  -  Правила  №  56),  согласно  которому  дата 

проведения заседания коллегии может быть перенесена по инициативе палаты по патентным спорам 

или  по  письменной  просьбе  лица,  уведомленного  о  принятии  возражения  или  заявления  к 

рассмотрению,  в  связи  с  необходимостью  обеспечения  условий  для  полного  и  объективного 

рассмотрения дела. 

Сам  факт  обращения  лица,  подавшего  возражение,  с  просьбой  о  переносе  даты  заседания  по 

рассмотрению  возражения  не  порождает  обязанности  административного  органа  ее  удовлетворить, 

однако  обязывает  данный  орган  оценить  приведенные  доводы  и  представленные  доказательства  на 

предмет обоснованности переноса даты заседания, исходя из цели, определенной пунктом 4.3 Правил 
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№  56,  а  именно  из  необходимости  обеспечения  условий  для  полного  и  объективного  рассмотрения 

дела. 

Перенос  заседания  коллегии  является  правом,  а  не  обязанностью  Роспатента.  Вместе  с  тем 

реализация данного права, как и других процессуальных прав, связанных с защитой интеллектуальных 

прав  в  административном  порядке,  исходя  из  основной  цели  деятельности  палаты  по  патентным 

спорам,  с  учетом  правовой  позиции,  изложенной  в  решении  ВС  РФ  от  22.11.2010  №  ГКПИ10-1228 

является ее обязанностью и не может осуществляться произвольно. 

Досрочное  прекращение  правовой  охраны  товарного  знака  вследствие  его  неиспользования 

означает  прекращение  исключительного  права  на  товарный  знак  на  будущее  время.  Если 

противопоставленный товарный знак существовал как на дату приоритета спорного товарного знака, так 

и на дату подачи возражения, он может быть положен Роспатентом в основу решения. 

Вместе  с  тем  в  случае,  если  правовая  охрана  противопоставленного  товарного  знака  была  бы 

прекращена  досрочно  вследствие  его  неиспользования  после  подачи  возражения,  но  до  даты 

вынесения Роспатентом решения, такое досрочное прекращение подлежало бы учету Роспатентом. 

При  этом,  с  одной  стороны,  одна  из  целей  административной  процедуры  рассмотрения 

возражения  -  в  обеспечении  возможности  предоставления  правовой  охраны  товарным  знакам,  для 

которых отсутствуют препятствия, определенные статьей 1483 ГК РФ. 

С другой стороны, нельзя не учитывать указание в возражении на отсутствие сходства до степени 

смешения  заявленного  товарного  знака  и  противопоставленного  знака,  в  отношении  которого  судом 

рассматривается  дело  о  досрочном  прекращении  правовой  охраны,  в  том  числе  со  ссылкой  на 

неиспользование противопоставленного товарного знака. 

В  силу  подпункта  2  пункта  6  статьи  1483  ГК  РФ  не  могут  быть  зарегистрированы  в  качестве 

товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками 

других  лиц,  охраняемыми  в  Российской  Федерации,  в  том  числе  в  соответствии  с  международным 

договором  Российской  Федерации,  в  отношении  однородных  товаров  и  имеющими  более  ранний 

приоритет. 

При  этом  вероятность  смешения  зависит  не только  от  степени  сходства  обозначений  и  степени 

однородности товаров для обычных потребителей соответствующих товаров, но и от иных факторов, в 

том числе от того, используется ли товарный знак правообладателем в отношении конкретных товаров, 

длительности  и  объема  использования  товарного  знака  правообладателем  (определения  ВС  РФ  от 

05.12.2017  №  300-КГ17-12018,  от  05.12.2017  №  300-КГ17-12021  и  от  05.12.2017  №  300-КГ17-12023), 

степени  известности,  узнаваемости  товарного  знака  (постановление  Президиума  Высшего 

Арбитражного Суда Российской Федерации (далее - ВАС РФ) от 18.07.2006 № 2979/06). 

В случае неиспользования товарного знака у потребителей соответствующих товаров и услуг не 

возникают какие-либо ассоциативные связи с этим знаком, с его принадлежностью определенному лицу, 

а  соответственно,  отсутствует  и  вероятность  смешения  сравниваемых  товарных  знаков  в  глазах 

потребителей ввиду отсутствия узнаваемости товарного знака. 

В связи с этим неиспользование правообладателем противопоставленного товарного знака может 

быть учтено как фактор, приводящий к выводу об отсутствии вероятности смешения оспариваемого и 

неиспользуемого  противопоставленного  товарных  знаков  (учитывая  отсутствие  узнаваемости 

противопоставленного  товарного  знака  в  глазах  потребителей),  а  следовательно,  данное 

обстоятельство является существенным для дела об оспаривании отказа в регистрации товарного знака 

по пункту 6 статьи 1483 ГК РФ. 

Таким образом, несмотря на то, что правовым последствием досрочного прекращения правовой 

охраны  противопоставленного  товарного  знака  в  связи  с  его  неиспользованием  будет  прекращение 

исключительного права на этот товарный знак на будущее, неиспользование товарного знака способно 

повлиять на выводы относительно вероятности смешения сравниваемых обозначений. 

Отложение  заседания  коллегии  с  учетом  пункта  4.3  Правил  №  56  производится  в  связи  с 

необходимостью обеспечения условий для полного и объективного рассмотрения дела. 

Эта  норма  означает,  что  заседание  должно  быть  отложено  в  том  числе  при  одновременном 

соблюдении следующих условий: 
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ходатайство  об  отложении  мотивировано  причинами,  способными  повлиять  на  результат 

рассмотрения возражения; 

действия подателя ходатайства не направлены на затягивание рассмотрения возражения; 

отложение не препятствует соблюдению разумных сроков рассмотрения возражения. 

Как  отмечено  выше,  неиспользование  противопоставленного  товарного  знака  в  случае  его 

установления  судом  способно  повлиять  на  выводы  о  наличии  или  отсутствии  вероятности  смешения 

сравниваемых товарных знаков. 

В  материалы  дела  представлен  также  протокол  заседания  Совета  по  качеству  Роспатента  от 

28.04.2017  №  СК-6,  в  пункте  II  которого  указано  на  необходимость  переноса  заседаний  коллегии  «в 

случае ходатайства заявителя о необходимости времени для устранения препятствия к регистрации в 

виде противопоставленного товарного знака в пределах предельных сроков рассмотрения возражений». 

Таким образом, сам Роспатент исходит из того, что в подобных случаях рассмотрение возражения 

нужно откладывать. 



Постановление президиума СИП от 14.03.2018 по делу № СИП-350/2017 

Дополнительные 

доказательства 

общеизвестности 

товарного 

знака, 

которые 

представлены  в  суд  при  оспаривании  решения  Роспатента,  вынесенного  по  результатам 

рассмотрения заявления о признании товарного знака общеизвестным, не могут быть приняты 

судом к рассмотрению. 



К  заявлению,  поданному  в  Роспатент,  о  признании  соответствующего  товарного  знака 

общеизвестным,  должны  быть  приложены  документы,  подтверждающие  общеизвестность  такого 

товарного  знака  (пункт  17  Административного  регламента  предоставления  Федеральной  службой  по 

интеллектуальной  собственности  государственной  услуги  по  признанию  товарного  знака  или 

используемого  в  качестве  товарного  знака  обозначения  общеизвестным  в  Российской  Федерации 

товарным  знаком,  утвержденного  приказом  Министерства  экономического  развития  Российской 

Федерации от 27.08.2015 № 602). 

Так,  совокупность  документов,  на  основании  которой  Роспатент  принимает  решение  о  наличии 

либо отсутствии оснований для признания соответствующего товарного знака общеизвестным согласно 

положениям статьи 1508 ГК РФ, должна быть представлена вместе с заявлением. 

В  случае  же,  когда  подателем  заявления  о  признании  товарного  знака  общеизвестным 

дополнительные  материалы,  подтверждающие  общеизвестность  такого  товарного  знака, 

представляются  после принятия Роспатентом соответствующего решения, при рассмотрении заявления 

в суде о признании такого решения недействительным, названные документы не могут быть приняты к 

рассмотрению  судом,  поскольку  они  не  были  предметом  исследования  Роспатента  при 

непосредственном рассмотрении заявления о признании товарного знака общеизвестным. 

То  есть,  решение  Роспатента,  принятое  по  результатам  рассмотрения  заявления  о  признании 

товарного  знака  общеизвестным,  не  может  быть  признано  судом  незаконным  и  необоснованным 

вследствие  установления  обстоятельств,  проистекающих  из  вновь  представленных  подателем 

заявления в ходе судебного разбирательства документов, раскрывающих доводы об общеизвестности 

товарного знака, которые не были раскрыты в заявлении, поданном в Роспатент. 

При  этом  правовая  позиция,  изложенная  в  определении  Конституционного  Суда  Российской 

Федерации  от  12.07.2006  №  267-О,  применима  лишь  в  тех  случаях,  когда  отказ  в  принятии 

дополнительных  документов  по  делу  в  ходе  судебного  разбирательства  при  рассмотрении  дел, 

связанных  с  оспариванием  решений  государственных  органов,  может  привести  к  умалению 

предусмотренного статьей 46 Конституции Российской Федерации права на судебную защиту, то есть к 

существенным,  необратимым  и  неблагоприятным  последствиям  для  лиц,  оспаривающих 

соответствующее решение государственного органа. 

Так,  к  примеру,  названная  правовая  позиция  подлежит  применению  в  тех  ситуациях,  когда 

правообладатель  результата  интеллектуальной  деятельности  или  приравненного  к  ним  средства 

индивидуализации  при  административном  производстве  до  момента  рассмотрения  поданного  иным 

лицом  возражения  не  может  быть  извещен  о  каких-либо  претензиях  со  стороны  государственного 
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органа, поскольку решение государственного органа, которое является основанием для аннулирования 

правовой  охраны  принадлежащего  правообладателю  права  на  результат  интеллектуальной 

деятельности или средство индивидуализации, становится известно последнему только при получении 

мотивированного решения этого органа. 

Вместе  с  тем  в  настоящем  случае  положения  статьи  1508  ГК  РФ  не  содержат  каких-либо 

ограничений  относительно  количества  возможных  обращений  в  Роспатент  с  соответствующим 

заявлением о признании товарного знака общеизвестным. Равным образом податель такого заявления 

не  ограничен  и  в  выборе  даты,  с  которой  принадлежащий  ему  товарный  знак  следует  признать 

общеизвестным. 

Правообладатель не лишен права обратиться в Роспатент с повторным заявлением о признании 

товарного  знака  общеизвестным,  представив  необходимый  и  достаточный  для  подтверждения  своей 

позиции комплект документов. 



Постановление президиума СИП от 26.03.2018 по делу № СИП-508/2017 

Не может быть отказано в регистрации товарного знака на основании подпункта 2 пункта 6 

статьи  1483  ГК  РФ  при  наличии  у  Роспатента  документов,  подтверждающих    совпадение 

заявителя  и  правообладателя  противопоставленного  товарного  знака,  даже  если  их  адреса  не 

совпадают  ввиду  невнесения  заявителем  сведений  об  изменении  его  местонахождения  в 

Государственный реестр товарных знаков. 

Согласно подпункту 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ не могут быть зарегистрированы в качестве 

товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками 

других  лиц,  охраняемыми  в  Российской  Федерации,  в  том  числе  в  соответствии  с  международным 

договором  Российской  Федерации,  в  отношении  однородных  товаров  и  имеющими  более  ранний 

приоритет. 

Исходя из буквального толкования указанной нормы товарные знаки (знаки обслуживания), права 

на  которые  принадлежат лицу,  подавшему  заявку для  регистрации  обозначения  в  качестве  товарного 

знака (знака обслуживания), противопоставляться не могут. 

Совпадение  правообладателя  противопоставленного  товарного  знака  (знака  обслуживания)  и 

лица,  подавшего  заявку  на  регистрацию  сходного с  ним  обозначения,  безусловно  свидетельствует  об 

отсутствии обстоятельств, предусмотренных подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ, препятствующих 

регистрации  заявленного  обозначения,  даже  в  случае  если  такое  совпадение  выявлено  на  стадии 

рассмотрения возражения или в ходе судебного разбирательства. 

При этом единственным доводом заявителя в поданном в Роспатент возражении являлся довод о 

том, что права на противопоставленный товарный знак переданы заявителю. 

Заявителем  в  подтверждение  указанных  обстоятельств  в  Роспатент  представлены  выписки  из 

Единого  государственного  реестра  юридических  лиц,  подтверждающие  внесение  изменений  в 

юридический  адрес  заявителя,  и  позволяющие  достоверно  установить  тождественность 

правообладателя противопоставленного товарного знака и подателя заявки. 

Поскольку Роспатенту было письменно сообщено об указанных обстоятельствах до принятия им 

оспариваемого  решения,  он  должен  был  принять  необходимые  меры  для  проверки  указанного 

обстоятельства в целях обеспечения условия для полного и объективного рассмотрения возражения, в 

том числе при необходимости запросить дополнительные данные. 

Доводы  Роспатента  о  невнесении  заявителем  соответствующих  сведений  в  Государственный 

реестр  товарных  знаков  и  знаков  обслуживания  Российской  Федерации  (далее  –  Государственный 

реестр  товарных  знаков)  отклонены,  поскольку  процедура  рассмотрения  и  разрешения  споров  в 

административном порядке должна обеспечивать реальную возможность защиты каждому, чьи права на 

результат интеллектуальной деятельности оспариваются. 

Невнесение  подателем  заявки  сведений об  изменении  его  местонахождения  в  Государственный 

реестр  товарных  знаков  в  любом  случае  не  изменяет  установленный  факт  тождества  заявителя  по 

заявке  и  правообладателя  противопоставленного  товарного  знака  и,  как  следствие,  факт 

несоответствия решения Роспатента требованиям пункта 6 статьи 1483 ГК РФ. 
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Постановление президиума СИП от 26.03.2018 по делу № СИП-528/2017 

1.  Различие  неохраняемых  элементов  товарного  знака  может  учитываться  при 

установлении общего впечатления от обозначения и влиять на степень их сходства. 

2.  Специфичность  отдельных  (лицензируемых)  видов  деятельности,  специальная 

правоспособность  субъектов,  их  осуществляющих,  и  законодательно  установленные 

ограничения  на  осуществление  иных  видов  деятельности  такими  субъектами  может  влиять  на 

возникновение  у  потребителя  соответствующих  услуг  ложного  представления  о  лице, 

непосредственно их оказывающем, а следовательно, на вероятность смешения. 

3. Наличие у подателя заявки права на другое средство индивидуализации с более ранним 

приоритетом, чем противопоставленные товарные знаки, не устраняет наличие препятствий для 

регистрации заявленного товарного знака по пункту 6 статьи 1483 ГК РФ. 



1.  При  оценке  сходства  обозначений  суд  первой  инстанции  учел,  что  в  противопоставленных 

знаках обслуживания  имеются неохраняемые словесные элементы и сделал из этого вывод о том, что 

их  присутствие  в  этих  знаках  обслуживания  «не  влияет  на  вывод  о  семантическом  сходстве 

сравниваемых  обозначений  с  учетом  фонетического  и  семантического  тождества  включенных  в  их 

состав охраняемых элементов». 

Вместе  с  тем  обозначение  считается  сходным  с  конкретным  товарным  знаком,  если  обычные 

потребители соответствующего товара ассоциируют обозначение с товарным знаком в целом несмотря 

на отдельные отличия (пункт 37 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров 

о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом ВС РФ от 23.09.2015, далее  - Обзор от 

23.09.2015). 

При этом в указанном пункте Обзора от 23.09.2015 отмечено, что сходство лишь неохраняемых 

элементов во внимание не принимается. 

В  данном  же  случае  тождествен  один  охраняемый  элемент  обозначений,  а  изобразительные 

элементы и неохраняемые словесные элементы различны. 

Различие неохраняемых элементов товарного знака может учитываться при установлении общего 

впечатления от обозначения и влиять на степень их сходства. 

2.  Ряд  услуг,  в  отношении  которых  испрашивалась  правовая  охрана  спорному  обозначению 

подлежит лицензированию, суд первой инстанции тем не менее не учел это обстоятельство при оценке 

вероятности смешения обозначений. 

Вместе  с  тем  специфичность  отдельных  видов  деятельности,  специальная  правоспособность 

субъектов, их осуществляющих, и законодательно установленные ограничения на осуществление иных 

видов  деятельности  такими  субъектами  может  влиять  на  возникновение  у  потребителя 

соответствующих  услуг  ложного  представления  о  лице,  непосредственно  их  оказывающем,  а 

следовательно, на вероятность смешения. 

3. В силу прямого указания пункта 6 статьи 1483 ГК РФ не могут быть зарегистрированы в качестве 

товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками 

других  лиц,  охраняемыми  в  Российской  Федерации,  в  том  числе  в  соответствии  с  международным 

договором  Российской  Федерации,  в  отношении  однородных  товаров  и  имеющими  более  ранний 

приоритет. 

Случаи, когда именно такое основание для отказа в государственной регистрации не применяется, 

прямо  урегулированы  законом  -  в  абзаце  пятом  пункта  6  статьи  1483  ГК  РФ  (получение  согласие 

правообладателя  противопоставленного  товарного  знака).  Наличие  еще  одного  средства 

индивидуализации, права на который принадлежат заявителю, с еще более ранней датой приоритета к 

таким случаям не отнесено. 



Постановление президиума СИП от 30.03.2018 по делу № СИП-237/2017 

1.  Мотивы  отказа  в  удовлетворении  заявления  о  предоставлении  правовой  охраны 

наименованию  места  происхождения  товара  должны  быть  приведены  как  в  решении  о  таком 

отказе,  так  и  в  решении,  принятом  по  результатам  рассмотрения  возражения.  Отзыв, 
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представленный  Роспатентом  на  стадии  судебного  контроля  оспариваемого  решения 

Роспатента,  содержащий  отличное  (дополнительное)  обоснование  неохраноспособности 

спорного обозначения, не может восполнить недостатки мотивации ненормативного акта. 

2.  Определяющим  для  решения  вопроса  о  возможности  или  невозможности 

государственной  регистрации  в  качестве  наименования  места  происхождения  товара 

наименования  географического  объекта,  который  находится  в  иностранном  государстве, 

является не точное соответствие правового режима, существующего в иностранном государстве, 

правовому режиму, установленному в параграфе 3 главы 76 ГК РФ, а существо объекта охраны. 

3.  Суд,  отменяя  решение  Роспатента,  вправе  принять  правоустанавливающее  решение 

(обязать  Роспатент  выдать  патент,  предоставить  правовую  охрану  товарному  знаку, 

восстановить  или  аннулировать  патент,  восстановить  или  прекратить  правовую  охрану 

товарного знака) при условии, что все фактические обстоятельства, необходимые для принятия 

правоустанавливающего решения, установлены. 



1. В силу абзаца третьего пункта 13.10.2 Административного регламента исполнения Федеральной 

службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам государственной функции по 

организации приема заявок на регистрацию и предоставление права пользования наименованием места 

происхождения  товара  или  заявки  на  предоставление  права  пользования  уже  зарегистрированным 

наименованием места происхождения товара, их рассмотрения, экспертизы и выдачи в установленном 

порядке  свидетельств  Российской  Федерации,  утвержденного  приказом  Министерства  образования  и 

науки Российский Федерации от 29.10.2008 № 328 (далее – Административный регламент) в решении об 

отказе  в  государственной  регистрации  наименования  места  происхождения  товара  и  (или)  в 

предоставлении  исключительного  права  на  такое  наименование  и  в  решении  об  отказе  в 

предоставлении  исключительного  права  на  ранее  зарегистрированное  наименование  приводятся 

основанные на ГК РФ и Административном регламенте мотивы отказа в государственной регистрации и 

(или) в предоставлении исключительного права на такое наименование. 

Основания  для  отказа  в  удовлетворении  возражения  подлежат  указанию  в  решении  (часть  III 

«Мотивировочная  часть»  Требований  к  заключению  коллегии,  утвержденных  приказом  Федерального 

агентства по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 22.02.2008 № 32). 

Отзыв,  представленный  Роспатентом  на  стадии  судебного  контроля  оспариваемого  решения 

Роспатента,  содержащий  отличное  (дополнительное)  обоснование  неохраноспособности  спорного 

обозначения, не может восполнить недостатки мотивации ненормативного акта. 

2. В силу пункта 2 статьи 1517 ГК РФ государственная регистрация в качестве наименования места 

происхождения  товара  (НМПТ)  наименования  географического  объекта,  который  находится  в 

иностранном государстве, допускается, если наименование этого объекта охраняется в качестве такого 

наименования  в  стране  происхождения  товара.  Обладателем  исключительного  права  использования 

НМПТ  может  быть  только  лицо,  право  которого  на  использование  такого  наименования  охраняется  в 

стране происхождения товара. 

При этом согласно пункту 1 статьи 1516 ГК РФ НМПТ, которому предоставляется правовая охрана, 

является  обозначение,  представляющее  собой  либо  содержащее  современное  или  историческое, 

официальное  или  неофициальное,  полное  или  сокращенное  наименование  страны,  городского  или 

сельского  поселения,  местности  или  другого  географического  объекта,  а  также  обозначение, 

производное от такого наименования и ставшее известным в результате его использования в отношении 

товара,  особые  свойства  которого  исключительно  или  главным  образом  определяются  характерными 

для данного географического объекта природными условиями и (или) людскими факторами. 

С  учетом  этих  норм  права  определяющим  для  решения  вопроса  о  возможности  или 

невозможности  государственной  регистрации  в  качестве  наименования  места  происхождения  товара 

наименования  географического  объекта,  который  находится  в  иностранном  государстве,  является  не 

точное соответствие правового режима, существующего в иностранном государстве, правовому режиму, 

установленному в параграфе 3 главы 76 ГК РФ, которые могут в различных странах иметь отдельные 

отличия,  в  том  числе  по  субъекту,  которому  предоставляется  правовая  охрана  (и  тем  более  не 

14 



 Дайджест новостей права интеллектуальной собственности (март - май 2018) 

_________________________________________________________________________________________ 



наименование  объекта  охраны  «НМПТ»,  которое  может  отличаться  с  учетом  особенностей  того  или 

иного языка или тех или иных правовых традиций), а существо объекта охраны. 

Таким образом, при сопоставлении объектов охраны должно быть установлено, что в иностранном 

государстве  предоставлена  правовая  охрану  объекту,  который  (с  учетом  редакции  ГК  РФ, 

действовавшей на дату подачи заявки): 

является  обозначением,  представляющим  собой  либо  содержащим  современное  или 

историческое,  официальное  или  неофициальное,  полное  или  сокращенное  наименование  страны, 

городского  или  сельского  поселения,  местности  или  другого  географического  объекта,  или 

обозначением, производным от такого наименования; 

является обозначением, ставшим известным в результате его использования в отношении товара, 

особые  свойства  которого  исключительно  или  главным  образом  определяются  характерными  для 

данного географического объекта природными условиями и (или) людскими факторами. 

3. Как отмечено в пункте 53 совместного постановления пленумов ВСРФ и ВАС РФ  от 26.03.2009 

№  5/29  «О  некоторых  вопросах,  возникших  в  связи  с  введением  в  действие  части  четвертой 

Гражданского  кодекса  Российской  Федерации  (далее  –  Постановление№  5/29),  если  по  результатам 

рассмотрения дела об оспаривании решения Роспатента арбитражным судом установлено, что данный 

ненормативный  правовой  акт  не  соответствует  закону  или  иному  нормативному  правовому  акту  и 

нарушает права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической 

деятельности, то суд согласно части 2 статьи 201 АПК РФ принимает решение о признании этого акта 

недействительным и в резолютивной части на основании пункта 3 части 4 статьи 201 АПК РФ указывает 

на обязанность Роспатента устранить допущенные нарушения прав и законных интересов заявителя. 

В  рамках  устранения  допущенного  нарушения  суд  вправе  обязать  Роспатент  совершить 

соответствующие правоустанавливающие действия, а в случае необходимости (например, при отмене 

решения в связи с существенным нарушением процедуры его принятия)  - рассмотреть заявление или 


возражение (послужившее основанием принятия Роспатентом оспоренного в суде решения) повторно, с 

учетом решения суда. 

Если  при  рассмотрении  дела  об  оспаривании  решения  Роспатента  об  отказе  в  признании 

недействительным  патента  или  предоставления  правовой  охраны  товарному  знаку  установлено 

наличие  основания  для  такого  признания,  то  суд  с  учетом  конкретных  фактических  обстоятельств 

вправе также обязать Роспатент аннулировать патент, регистрацию товарного знака. 

Аналогичные правила применяются и в отношении наименований места происхождения товара. 

Суд, отменяя решение Роспатента, вправе в числе прочего принять решение об удовлетворении 

или  об  отказе  в  удовлетворении  поданного  в  Роспатент  возражения  и  в  случае  признания 

установленными фактических обстоятельств, требующихся для вынесения соответствующего решения, 

- обязать Роспатент выдать патент, предоставить правовую охрану товарному знаку, восстановить или 

аннулировать патент, восстановить или прекратить правовую охрану товарного знака. 

Вместе  с  тем  реализация  этого  права  зависит  от  того,  все  ли  фактические  обстоятельства, 

необходимые для принятия правоустанавливающего решения, были установлены Роспатентом и судом. 



Постановление президиума СИП от 02.04.2018 по делу № СИП-479/2017 

Несоответствие  оспариваемых  решений  Роспатента  заключениям  по  результатам 

рассмотрения возражений, являющимся неотъемлемой частью таких решений, не позволяющее 

однозначно установить результат рассмотрения возражений, является достаточным основанием 

для  признания  таких  решений  недействительными  с  обязанием  Роспатента  повторно 

рассмотреть возражения. 



Установлено,  что  принятые  Роспатентом  решения  не  соответствуют  приложениям  к  этим 

решениям (заключениям палаты по патентным спорам), являющимся неотъемлемой частью решений. 

При  таких  обстоятельствах  оспариваемые  решения  Роспатента  допускают  неоднозначное 

толкование. 
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Несмотря  на  отсутствие  в  законодательстве  специальных  требований  к  содержанию  решений 

Роспатента, решение административного органа должно быть ясным, изложено языком, понятным для 

всех лиц, и не допускать неоднозначного толкования. 

В  пункте  4.3  Правил  №  56  предусмотрена  обязанность  Роспатента  обеспечить  условия  для 

полного и объективного рассмотрения дела. 

В  соответствии  с  разъяснениями,  изложенными  в  пункте  52  Постановления  №  5/29,  при 

рассмотрении  дел,  связанных  с  оспариванием  решений  Роспатента,  принятых  по  результатам 

рассмотрения  возражений  против  выдачи  патента  на  изобретение,  полезную  модель  или 

промышленный  образец,  а  также  против  предоставления  правовой  охраны  товарному  знаку,  судам 

следует  учитывать,  что  нарушения  Роспатентом  процедуры  рассмотрения  возражений  против  выдачи 

патента  или  против  предоставления  правовой  охраны  товарному  знаку  являются  основанием  для 

признания принятого ненормативного правового акта недействительным только при условии, если эти 

нарушения  носят  существенный  характер,  что  не  позволило  Роспатенту  всесторонне,  полно  и 

объективно рассмотреть указанные возражения. 

Исходя  из  смысла  приведенных  норм  права  и  их  судебного  толкования,  существенным 

нарушением процедуры рассмотрения административного дела может быть как одно нарушение, так и 

ряд  нарушений,  которые  в  совокупности  не  позволили  Роспатенту  всесторонне,  полно  и  объективно 

рассмотреть дело. 

Несоответствие  оспариваемых  решений  Роспатента  заключениям  по  результатам  рассмотрения 

возражений,  являющимся  неотъемлемой  частью  таких  решений,  не  позволяющее  однозначно 

установить  результат  рассмотрения  возражений,  свидетельствует  о  существенном  (не  устранимом  на 

этапе  судебной  ревизии)  характере  нарушения  и  является  достаточным  основанием  для  признания 

таких решений недействительными с обязанием Роспатента повторно рассмотреть возражения. 



Постановление президиума СИП от 05.04.2018 по делу № СИП-581/2017 

Для  признания  обязательного  досудебного  порядка  разрешения  спора  о  досрочном 

прекращении  правовой  охраны  товарного  знака  соблюденным  по  общему  правилу  требуется 

представление  доказательств  направления предложения  заинтересованного  лица  в  оба  адреса 

(по  адресу  местонахождения  правообладателя  и  по  адресу,  указанному  в  Государственном 

реестре товарных знаков). 

Вместе  с  тем  дефекты  направления  предложения  заинтересованного  лица  (в  том  числе 

направление  предложения  только  по  одному  адресу)  не  могут  свидетельствовать  о 

несоблюдении  обязательного  досудебного  порядка  разрешения  спора  при  доказанности 

фактического получения такого предложения по одному из указанных адресов. 



Согласно части 5 статьи 4 АПК РФ гражданско-правовые споры о взыскании денежных средств по 

требованиям, возникшим из договоров, других сделок, вследствие неосновательного обогащения, могут 

быть  переданы  на  разрешение  арбитражного  суда  после  принятия  сторонами  мер  по  досудебному 

урегулированию по истечении тридцати календарных дней со дня направления претензии (требования), 

если иные срок и (или) порядок не установлены законом или договором. Иные споры, возникающие из 

гражданских  правоотношений,  передаются  на  разрешение  арбитражного  суда  после  соблюдения 

досудебного  порядка  урегулирования  спора  только  в  том  случае,  если  такой  порядок  установлен 

федеральным законом или договором. 

В  отношении  дел  о  досрочном  прекращении  правовой  охраны  товарного  знака  вследствие  его 

неиспользования такой порядок установлен пунктом 1 статьи 1486 ГК РФ. 

В  соответствии  с  пунктом  1  статьи  1486  ГК  РФ  заинтересованное  лицо,  полагающее,  что 

правообладатель  не  использует  товарный  знак  в  отношении  всех  товаров  или  части  товаров,  для 

индивидуализации  которых  товарный  знак  зарегистрирован,  направляет  такому  правообладателю 

предложение  обратиться  в  федеральный  орган  исполнительной  власти  по  интеллектуальной 

собственности с заявлением об отказе от права на товарный знак либо заключить с заинтересованным 

лицом договор об отчуждении исключительного права на товарный знак в отношении всех товаров или 

части  товаров,  для  индивидуализации  которых  товарный  знак  зарегистрирован  (далее  -  предложение 
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заинтересованного  лица).  Предложение  заинтересованного  лица  направляется  правообладателю,  а 

также  по  адресу,  указанному  в  Государственном  реестре  товарных  знаков  или  в  соответствующем 

реестре, предусмотренном международным договором Российской Федерации. 

Таким  образом,  соблюдение  обязательного  досудебного  порядка  заключается  в  направлении 

предложения  заинтересованного  лица  по  двум  адресам  -  по  адресу  правообладателя,  указанному  в 

едином  государственном  реестре  юридических  лиц  (далее  -  адрес  местонахождения),  и  по  адресу, 

указанному в Государственном реестре товарных знаков. 

Судом первой инстанции установлено, что предложение заинтересованного лица в данном случае 

направлено по адресу, не совпадающему с адресом местонахождения правообладателя  (без указания 

номера офиса), и по адресу для переписки, указанному в Государственном реестре товарных знаков. По 

адресу, указанному в Государственном реестре товарных знаков, предложение фактически получено. 

Установив,  что  предложение  заинтересованного  лица  не  направлялось  по  адресу 

местонахождения  правообладателя,  суд  первой  инстанции  оставил  исковое  заявление  без 

рассмотрения на основании пункта 2 части 1 статьи 148 АПК РФ. 

Вместе  с  тем  президиум  СИП  признал  ошибочным  вывод  суда  первой  инстанции  о  наличии 

оснований для оставления искового заявления без рассмотрения в данном случае. 

Согласно  пункту  1  статьи  1232  ГК  РФ  правообладатель  обязан  уведомлять  соответственно 

федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности и федеральный орган 

исполнительной власти по селекционным достижениям (статья 1246 ГК РФ) об изменении относящихся к 

государственной  регистрации  результата  интеллектуальной  деятельности  или  средства 

индивидуализации  сведений  о  правообладателе:  наименования  или  имени,  места  нахождения  или 

места  жительства  и  адреса  для  переписки.  Риск  неблагоприятных  последствий  в  случае,  если  такое 

уведомление  соответствующего  федерального  органа  исполнительной  власти  не  сделано  или 

представлены недостоверные сведения, несет правообладатель. 

Из пункта 1 статьи 1486 ГК РФ следует, что до обращения в суд должна быть предпринята попытка 

разрешения  спора  мирным  путем.  Судебный  порядок  разрешения  спора  применяется  лишь,  если 

досудебный порядок оказался неэффективным. 

Для  обеспечения  эффективности  применения  досудебного  порядка  разрешения  спора  пункт  1 

статьи 1486 ГК РФ обязывает заинтересованное лицо направить предложения в два адреса: 

по адресу местонахождения правообладателя; 

по адресу, указанному в Государственном реестре товарных знаков. 

Это  позволяет  обеспечить  высокую  вероятность  того,  что  соответствующее  предложение  будет 

получено правообладателем, и он при желании сможет пойти навстречу заинтересованному лицу. 

При этом оба адреса имеют юридическое значение. 

Для признания обязательного досудебного порядка разрешения спора соблюденным  по общему 

правилу требуется представление доказательств направления предложения заинтересованного лица в 

оба адреса. 

Вместе  с  тем  дефекты  направления  предложения  заинтересованного  лица  (в  том  числе 

направление  предложения  только  по  одному  адресу)  не  могут  свидетельствовать  о  несоблюдении 

обязательного  досудебного  порядка  разрешения  спора  при  доказанности  фактического  получения 

такого предложения по одному из указанных адресов. 

В этом случае достигается цель процедуры направления предложения заинтересованного лица: 

правообладатель узнает о наличии спора и при готовности может его разрешить мирным путем. 

При  этом  оставление  искового  заявления  без  рассмотрения  ввиду  несоблюдения  истцом 

досудебного  порядка  урегулирования  спора  по  делу  о  досрочном  прекращении  правовой  охраны 

товарного знака вследствие его неиспользования затрагивает права заинтересованного лица, поскольку 

ведет  к  «смещению»  трехлетнего  периода, за  который  правообладатель  должен  будет  доказать  факт 

использования товарного знака. 

Цель обязательного досудебного порядка разрешения спора состоит в попытке разрешения спора 

мирным путем. 
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В  данном  случае  правообладатель  не  предпринял  попытку  разрешения  спора  мирным  путем, 

несмотря  на  факт  получения  предложения  заинтересованного  лица  по  адресу,  указанному  в 

Государственном реестре товарных знаков. 

Попытки мирного урегулирования спора на стадии рассмотрения дела судом первой инстанции не 

предпринимались. 



Постановление президиума СИП от 23.04.2018 по делу № СИП-171/2016 

Данные  социологических  опросов  могут  свидетельствовать  об  опасности  смешения 

обозначений.  При  этом  они  подлежат  оценке  как  с  точки  зрения  выводов,  сделанных  по 

результатам опроса мнения потребителей, так и с точки зрения использованной методики, круга 

опрошенных  лиц,  поставленных  вопросов,  предоставленных  респондентам  наглядных 

материалов и других обстоятельств. 



Данные социологических опросов могут свидетельствовать об опасности смешения обозначений. 

Наличие различных выводов в представленных документах само по себе не является основанием 

для исключения исследования и оценки таких доказательств в целях установления значимых для дела 

обстоятельств. 

При представлении результатов социологических опросов в материалы дела они подлежат оценке 

судом  наряду  с  другими  доказательствами  как  с  точки  зрения  выводов,  сделанных  по  результатам 

опроса  мнения  потребителей,  так  и  с  точки  зрения  использованной  методики,  круга  опрошенных  лиц, 

поставленных  вопросов,  предоставленных  респондентам  наглядных  материалов  и  других 

обстоятельств. 

Лишь  оценив  использованную  методику,  круг  опрошенных  лиц,  поставленные  вопросы, 

предоставленные респондентам наглядные материалы, можно сделать вывод о том, подтверждают ли 

соответствующие доказательства фактическое смешение товарных знаков. 



Постановление президиума СИП от 28.04.2018 по делу № СИП-324/2017 

1. Правообладатель товарного знака, против которого было подано возражение, вправе 

приводить любые доводы и представлять в суде доказательства, в том числе те, которые не 

были предметом рассмотрения в Роспатенте. 

Доказательства,  представляемые  в  суд  подателем  возражения  по  существу  поданного 

возражения  и  принятого  на  его  основе  решения,  могут  быть  направлены  на  опровержение 

выводов  Роспатента,  не  дополняя  при  этом  изначально  поданное  возражение.  Документы,  не 

представлявшиеся  подателем  возражения  в  Роспатент,  могут  быть  положены  в  основу 

самостоятельного возражения. 

Правообладатель,  податель  возражения,  а  также  Роспатент  вправе  соответственно 

представлять дополнительные доказательства по существу поданного возражения и принятого 

на  его  основе  решения  в  опровержение  доказательств,  представляемых  иными  лицами, 

участвующими в деле. 

2.  Если  оспаривается  предоставление  правовой  охраны  товарному  знаку  по  основанию, 

предусмотренному  абзацами  вторым  -  пятым  пункта  1  статьи  6  Закона  о  товарных  знаках, 

проверке подлежит соответствие этого обозначения конкретно этому основанию. 

3.  Традиционность  формы  при  регистрации  объемного  обозначения  или  ее 

безальтернативность  могут  быть  учтены  не  при  применении  абзаца  пятого  пункта  1  статьи  6 

Закона о товарных знаках, а при применении абзаца первого пункта 1 статьи 6 Закона о товарных 

знаках к объемным обозначениям. 

 4.  Наличие  различительной  способности  подлежит  установлению  на  дату  приоритета 

спорного товарного знака. 

5.  Если  вопрос  охраноспособности  обозначения  исследуется  не  на  стадии  экспертизы 

обозначения, а на стадии рассмотрения возражения, доказывание несоответствия обозначения 

условиям охраноспособности возложено на подателя возражения. 
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1.  В  пункте  78  постановления  Пленума  ВАС  РФ  от  30.07.2013  №  57  «О  некоторых  вопросах, 

возникающих  при  применении  арбитражными  судами  части  первой  Налогового  кодекса  Российской 

Федерации» содержится подход, допускающий по публично-правовым спорам в случае представления 

одной  стороной  спора  доказательств,  которые  не  были  предметом  исследования  административного 

органа при вынесении оспариваемого решения, представление другой стороной спора опровергающих 

их  доказательств.  Такой  подход  является  универсальным  и  применяется  в  том  числе  в  случае 

представления в суд доказательств, которые не исследовались Роспатентом. Вместе с тем суд должен 

оценить,  могут  ли  соответствующие  доказательства  быть  положены  в  основу  решения  суда  с  учетом 

особенностей рассмотрения конкретного спора. 

Правообладатель  товарного  знака,  против  которого  было  подано  возражение,  не  может  быть 

лишен  права  в  суде  при  рассмотрении  дела  о  проверке  законности  оспариваемого  ненормативного 

правового акта приводить любые доводы и представлять доказательства, в том числе те, которые не 

были  предметом  рассмотрения  в  Роспатенте.  Вместе  с  тем  установление  судом  обстоятельств,  на 

которые стороны не ссылались при рассмотрении возражения, может быть учтено при распределении 

судебных расходов. 

Учитывая, что Роспатент при принятии решения связан доводами, содержащимися в возражении, 

и  не  может  выйти  за  их  пределы,  в  отличие  от  доказательств,  представляемых  правообладателем, 

доказательства,  представляемые  в  суд  подателем  возражения  по  существу  поданного  возражения  и 

принятого  на  его  основе  решения,  могут  быть  направлены  на  опровержение  выводов  Роспатента,  не 

дополняя  при  этом  изначально  поданное  возражение.  Документы,  не  представлявшиеся  подателем 

возражения в Роспатент, могут быть положены в основу самостоятельного возражения. 

Кроме  того,  и  правообладатель,  и  податель  возражения  вправе  представлять  дополнительные 

доказательства по существу поданного возражения и принятого на его основе решения в опровержение 

доказательств, представляемых иными лицами, участвующими в деле, непосредственно в суд. 

Роспатент же, в отличие от правообладателя и подателя возражения, с учетом упомянутого пункта 

постановления  Пленума  ВАС  РФ  вправе  представлять  дополнительные  доказательства  по  существу 

поданного  возражения  и  принятого  на  его  основе  решения  только  в  опровержение  доказательств, 

представляемых иными лицами, участвующими в деле. 

2. Согласно абзацу первому пункта 1 статьи 6 Закон Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-

1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (далее  – 

Закон  о  товарных  знаках)  не  допускается  регистрация  в  качестве  товарных  знаков  обозначений,  не 

обладающих различительной способностью. 

Абзацем  пятым  пункта  1  статьи  6  Закона  о  товарных  знаках  установлено,  что  не  допускается 

государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, состоящих только из элементов, 

представляющих  собой  форму  товаров,  которая  определяется  исключительно  или  главным  образом 

свойством либо назначением товаров. 

Указанные условия юридически являются самостоятельными и каждое из них само по себе может 

служить основанием для отказа в государственной регистрации товарного знака. 

Поданное  возражение  против  предоставления  правовой  охраны  товарному  знаку  подлежит 

рассмотрению в пределах заявленных в нем доводов и оснований. 

В  случае  если  оспаривается  различительная  способность  обозначения  (абзац  первый  пункта  1 

статьи  6  Закона  о  товарных  знаках),  проверке  подлежит  наличие  или  отсутствие  именно  такой 

способности. 

При  этом  различительная  способность  обозначения  как  основное  свойство  товарного  знака  - 

способность индивидуализировать конкретный товар для конкретного потребителя, которому этот товар 

адресован,  -  может  отсутствовать  в  том  числе  в  случаях,  перечисленных  в  абзацах  втором  -  пятом 

пункта 1 статьи 6 Закона о товарных знаках. 

В  случае  если  оспаривается  предоставление  правовой  охраны  товарному  знаку  по  основанию, 

предусмотренному  абзацами  вторым  -  пятым  пункта  1  статьи  6  Закона  о  товарных  знаках,  проверке 

подлежит соответствие этого обозначения конкретно этому основанию. 
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3. Традиционность формы при регистрации объемного обозначения или ее безальтернативность 

могут быть учтены не при применении абзаца пятого пункта 1 статьи 6 Закона о товарных знаках, а при 

применении абзаца первого пункта 1 статьи 6 Закона о товарных знаках к объемным обозначениям. 

Так, в абзаце шестом пункта 2.7 Рекомендаций № 39 обращено внимание на то, что, если форма 

обозначения  определяется  исключительно  или  главным  образом  функциональностью,  является 

традиционной и безальтернативной для изделий такого же назначения, обозначение нецелесообразно 

признавать обладающим различительной способностью. 

4.  Наличие  различительной  способности  подлежит  установлению  на  дату  приоритета  спорного 

товарного знака. 

Традиционность  соответствующей  формы  подлежит  оценке  в  своей  взаимосвязи  с  учетом 

сложившейся  ситуации  на  дату  приоритета  оспариваемого  товарного  знака,  так  как  применительно  к 

регистрации  объемных  товарных  знаков,  представляющих  собой  упаковку  товара,  обусловленную 

оригинальностью ее формы, надлежит принимать во внимание то обстоятельство, что упаковка товара 

на момент ее создания и производства может обладать признаками оригинальности (быть новой, ранее 

не используемой для определенных товаров), а впоследствии стать традиционной в ходе использования 

такой  или  сходной  формы  упаковки  и  другими  хозяйствующими  субъектами  в  силу  ее  утилитарности, 

удобства производства и использования, повышенного интереса потребителей к форме, ранее кем-либо 

созданной и являвшейся новой. 

Таким  образом,  последующее  широкое  использование  подобной  упаковки  товара,  ранее 

зарегистрированной в качестве объемного товарного знака, не может свидетельствовать об отсутствии 

ее оригинальности на дату приоритета. 

5.  Если  вопрос  охраноспособности  обозначения  исследуется  не  на  стадии  экспертизы 

обозначения,  а  на  стадии  рассмотрения  возражения,  доказывание  несоответствия  обозначения 

условиям  охраноспособности  возложено  на  подателя  возражения.  Перекладывание  бремени 

доказывания  на  правообладателя  при  отсутствии оснований,  представленных  подателем  возражения, 

либо самостоятельный анализ Роспатентом исключительной функциональности формы при отсутствии 

такого анализа в поданном возражении не соответствует нормативным требованиям, предъявляемым к 

процедуре рассмотрения возражения. 

Доказывание  функциональности  элементов  формы  путем  самостоятельного  анализа  либо 

представление  каких-либо  материалов  в  подтверждение  своего  довода  возложено  на  подателя 

возражения. 

Постановление президиума СИП от 14.05.2018 по делу № СИП-497/2017 

1. Само по себе недобросовестное приобретение исключительного права на товарный знак 

(без недобросовестных действий по его использованию) может быть квалифицировано как акт 

недобросовестной конкуренции. 

2.  На  стадии  возбуждения  дела  антимонопольным  органом  оценка  доказательств  по 

существу не осуществляется. Доказательства и доводы, представленные лицами, участвующими 

в  деле,  оценивает  комиссия  при  принятии  решения  по  делу  о  нарушении  антимонопольного 

законодательства. 

На  стадии  возбуждения  дела  исследуется  само  заявление  на  предмет  наличия  в  нем 

доводов  о  признаках  нарушения  антимонопольного  законодательства  в  тех  действиях,  на 

которые указывает сам заявитель, и то, приложены ли к заявлению доказательства, на которые 

заявитель ссылается как на подтверждающие эти доводы. 

 

1.  В  пункте  10  Обзора  по  вопросам  судебной  практики,  возникающим  при  рассмотрении  дел  о 

защите конкуренции и дел об административных правонарушениях в указанной сфере, утвержденного 

Президиумом ВС РФ 16.03.2016, отмечено, что совокупность условий, необходимых для квалификации 

действий  хозяйствующего  субъекта  в  качестве  акта  недобросовестной  конкуренции,  определяется 

положениями пункта 9 статьи 4 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» 

(далее  -  Закон  о  защите  конкуренции)  (применяемого  с  учетом  пункта  16.1  и  абзацев  третьего  и 

четвертого  пункта  17  Постановления  Пленума  ВАС  РФ  от  17.02.2011  №  11  «О  некоторых  вопросах 
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применения Особенной части Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях» 

(далее - Постановление Пленума ВАС РФ № 11)). 

В силу пункта 9 статьи 4 Закона о защите конкуренции недобросовестная конкуренция - это любые 

действия хозяйствующих субъектов (группы лиц), которые направлены на получение преимуществ при 

осуществлении  предпринимательской  деятельности,  противоречат  законодательству  Российской 

Федерации,  обычаям  делового  оборота,  требованиям  добропорядочности,  разумности  и 

справедливости  и  причинили  или  могут  причинить  убытки  другим  хозяйствующим  субъектам  - 

конкурентам либо нанесли или могут нанести вред их деловой репутации. 

Как отмечено в пункте 16.1 Постановления Пленума ВАС РФ № 11, в статье 14 Закона о защите 

конкуренции  (в  настоящее  время  -  в  главе  2.1)  приведен  открытый  перечень  действий,  являющихся 

недобросовестной конкуренцией (в настоящее время на это прямо указывает статья 14.8). При этом при 

анализе вопроса о том, является ли конкретное совершенное лицом действие актом недобросовестной 

конкуренции,  подлежат  учету  не  только  указанные  законоположения,  но  и  положения  статьи  10.bis 

Конвенции  по  охране  промышленной  собственности  (заключена  20.03.1883  в  г.  Париже;  далее  - 

Парижская  конвенция),  в  силу  которых  актом  недобросовестной  конкуренции  считается  всякий  акт 

конкуренции, противоречащий честным обычаям в промышленных и торговых делах. 

Учитывая  открытость  перечня  действий,  которые  могут  быть  квалифицированы  как  акт 

недобросовестной  конкуренции,  сами  по  себе  недобросовестные  действия  по  приобретению 

исключительного  права  на  товарный  знак  без  недобросовестных  действий  по  использованию  такого 

права по общему правилу могут составлять акт недобросовестной конкуренции. 

Определяющим для признания конкретных действий недобросовестными является не упоминание 

их  в  главе  2.1  Закона  о  защите  конкуренции,  а  то,  охватываются  ли  они  составом  недобросовестной 

конкуренции в том виде, в котором этот состав охарактеризован в пункте 9 статьи 4 Закона о защите 

конкуренции и статье 10.bis Парижской конвенции. 

Для  квалификации  конкретных  совершенных  лицом  действий  как  акта  недобросовестной 

конкуренции следует исходить из цели таких действий (пункт 17 Постановления Пленума ВАС РФ № 11). 

Цель  действий  может  быть  установлена  исходя  в  том  числе  из  последующего  поведения 

правообладателя.  Вместе  с  тем  такая  цель  может  быть  установлена  и  на  основании  иных 

обстоятельств. 

2. Порядок рассмотрения дел о нарушении антимонопольного законодательства регламентирован 

главой 9 Закона о защите конкуренции. 

В силу части 1 статьи 39 Закона о защите конкуренции антимонопольный орган в пределах своих 

полномочий  возбуждает  и  рассматривает  дела  о  нарушении  антимонопольного  законодательства, 

принимает по результатам их рассмотрения решения и выдает предписания. 

Одним  из  оснований  для  возбуждения  и  рассмотрения  антимонопольным  органом  дела  о 

нарушении  антимонопольного  законодательства  является  заявление  юридического  или  физического 

лица, указывающее на признаки нарушения антимонопольного законодательства (пункт 2 части 2 статьи 

39 Закона о защите конкуренции). 

Статьей  44  Закона  о  защите  конкуренции  определен  порядок  рассмотрения  заявления, 

материалов и возбуждения дела о нарушении антимонопольного законодательства. 

Исходя из части 1 этой статьи заявление подается в письменной форме в антимонопольный орган 

и должно содержать, в том числе описание нарушения антимонопольного законодательства. 

Согласно  части  2  статьи 44  Закона  о  защите  конкуренции  к  заявлению  прилагаются  документы, 

свидетельствующие  о  признаках  нарушения  антимонопольного  законодательства.  В  случае 

невозможности  представления  таких  документов  указывается  причина  невозможности  их 

представления,  а  также  предполагаемые  лицо  или  орган,  у  которых  эти  документы  могут  быть 

получены. 

Основания  для  отказа  в  возбуждении  дела  о  нарушении  антимонопольного  законодательства 

определены в части 9 статьи 44 Закона о защите конкуренции, одним из которых является установление 

того, что признаки нарушения антимонопольного законодательства отсутствуют. 

Оценка  доказательств  по  существу  на  этой  стадии  не  осуществляется.  В  силу  пункта  1  части  1 

статьи  49  Закона  о  защите  конкуренции  доказательства  и  доводы,  представленные  лицами, 
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участвующими  в  деле,  оценивает  комиссия  при  принятии  решения  по  делу  о  нарушении 

антимонопольного законодательства. 

На стадии возбуждения дела на основании поданного заявления исследуется само заявление на 

предмет  наличия  в  нем  доводов  о  признаках  нарушения  антимонопольного  законодательства  в  тех 

действиях, на которые указывает сам заявитель, и то, приложены ли к заявлению доказательства,  на 

которые заявитель ссылается как на подтверждающие эти доводы. 

При  этом  по  делам  о  недобросовестной  конкуренции  к  признакам  нарушения  антимонопольного 

законодательства,  наличие  или  отсутствие  которых  проверяется  на  стадии  возбуждения  дела  о 

нарушении антимонопольного законодательства, относятся не обстоятельства, указанные в конкретных 

статьях главы 2.1 Закона о защите конкуренции, а обстоятельства, указанные в пункте 9 статьи 4 Закона 

о защите конкуренции и статье 10.bis Парижской конвенции. 

Доводы  о  признаках  нарушения  антимонопольного  законодательства  в  заявлении  должны 

свидетельствовать  о  том,  что,  по  мнению  подателя  заявления,  действия  нарушителя  в  том  виде,  в 

котором они охарактеризованы в заявлении, охватываются составом недобросовестной конкуренции. 

В  связи  с  изложенным  заявление,  поданное  в  антимонопольный  орган,  должно  быть  оценено 

антимонопольным  органом,  а  вслед  за  ним  и  судом  в  том  виде,  в  котором  оно  было  составлено,  и 

исходя  из  того,  какие  действия  сам  заявитель  полагает  нарушающими  антимонопольное 

законодательство. 



Постановление президиума СИП от 21.05.2018 по делу № СИП-335/2017 

Не  признается  по  смыслу  пункта  2  статьи  1483  ГК  РФ  использованием  товарного  знака  с 

изменением его отдельных элементов, не меняющим существа товарного знака, использование 

другого аналогичного товарного знака, выполненного на иностранном языке. 

 

В деле о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака правообладатель представил 

доказательства  использования  другого  принадлежащего  ему  товарного  знака,  который  «является 

русской версией» спорного товарного знака, в отношении которого рассматривалось заявление. 

Вместе с тем в силу пункта 2 статьи 1486 ГК РФ для целей этой статьи использованием товарного 

знака признается в том числе использование товарного знака с изменением его отдельных элементов, 

не  меняющим  существа  товарного  знака  и  не  ограничивающим  охрану,  предоставленную  товарному 

знаку. 

При этом использование обозначения на ином языке меняет существо знака. 



Постановление президиума СИП от 21.05.2018 по делу № СИП-210/2017 

Вероятность смешения товарных знаков зависит от совокупности обстоятельств: степени 

сходства  обозначений  (высокой,  средней,  низкой);  степени  однородности  товаров  и/или  услуг 

(высокой,  средней,  низкой);  различительной  способности  старшего  товарного  знака;  круга 

потребителей  и  уровня  их  внимательности;  наличия  серии  товарных  знаков;  наличия 

доказательств  фактического  смешения;  приобретения  спорным  обозначением  высокой 

различительной способности и других. 

При  этом  вероятность  смешения  может  иметь  место  и  при  низкой  степени  сходства,  но 

идентичности  (или  близости)  товаров,  или  при  низкой  степени  однородности  товаров,  но 

тождестве (или высокой степени сходства) обозначения и товарного знака. 

При  отсутствии  сходства  сравниваемых  товарных  знаков  (знаков  обслуживания)  при 

применении положений подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ установление иных факторов не 

требуется.  Вместе  с  тем  полное  отсутствие  сходства  обозначений  не  может  быть  признано  в 

случае  совпадения  одного  из  элементов  оспариваемого  и  противопоставленного  товарных 

знаков. 



В  соответствии  с  подпунктом  2  пункта  6  статьи  1483  ГК  РФ  не  могут  быть  зарегистрированы  в 

качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными 

знаками  других  лиц,  охраняемыми  в  Российской  Федерации,  в  том  числе  в  соответствии  с 
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международным  договором  Российской  Федерации,  в  отношении  однородных  товаров  и  имеющими 

более ранний приоритет. 

Установление  сходства  осуществляется  судом  по  результатам  сравнения  товарного  знака  и 

обозначения  (в  том  числе  по  графическому,  звуковому  и  смысловому  критериям)  с  учетом 

представленных сторонами доказательств по своему внутреннему убеждению. 

При этом суд учитывает, в отношении каких элементов имеется сходство  - сильных или слабых 

элементов  товарного  знака  и  обозначения.  Сходство  лишь  неохраняемых  элементов  во  внимание  не 

принимается (пункт 37 Обзора от 23.09.2015). 

Специальных знаний для установления степени сходства обозначений и однородности товаров не 

требуется,  а  следовательно,  экспертиза  по  таким  вопросам  не  проводится  (пункт  13  Обзора  практики 

рассмотрения  арбитражными  судами  дел,  связанных  с  применением  законодательства  об 

интеллектуальной  собственности,  утвержденного  Информационным  письмом  Президиума  ВАС  РФ  от 

13.12.2007 № 122). 

Обозначение  считается  сходным  до  степени  смешения  с  конкретным  товарным  знаком,  если 

обычные потребители соответствующего товара ассоциируют обозначение с товарным знаком в целом 

несмотря на отдельные отличия (пункт 37 Обзора от 23.09.2015). 

Вероятность  смешения  имеет  место,  если  обозначение  может  восприниматься  в  качестве 

конкретного товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем 

же  лицом  или  лицами,  связанными  с  лицом,  которому  принадлежит  товарный  знак  (постановление 

Президиума ВАС РФ от 18.07.2006 № 2979/06). 

Вероятность смешения зависит от степени сходства обозначений и степени однородности товаров 

для обычных потребителей соответствующих товаров (определения ВС РФ от 05.12.2017 № 300-КГ17-

12018, № 300-КГ17-12021 и № 300-КГ17-12023). При этом такая вероятность может иметь место и при 

низкой  степени  сходства,  но  идентичности  (или  близости)  товаров,  или  при  низкой  степени 

однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) обозначения и товарного знака. 

Как  отмечено  в  постановлении  Президиума  ВАС  РФ  от  18.06.2013  №  2050/13,  добавление  к 

товарному  знаку,  принадлежащему  иному  лицу,  уточняющего  или  характеризующего  слова  не  делает 

это обозначение не сходным до степени смешения с данным товарным знаком. 

При  этом  в  постановлении  президиума  СИП  от  13.03.2017  по  делу  №  СИП-605/2016 

дополнительно  отмечено,  что  не  имеет  значение  на  каком  месте  стоит  дополняющее  (то  есть 

уточняющее  или  характеризующее)  слово  (до  или  после  совпадающего),  поскольку  доминирующее 

положение словесного элемента в товарном знаке не определяется его местонахождением. 

При  установлении  вероятности  смешения  обозначений  учитывается  степень  однородности 

товаров, которая может компенсировать низкую степень сходства обозначений. Кроме того, вероятность 

смешения,  в  отношении  которых  установлена  та  или  иная  степень  сходства  обозначений,  может 

зависеть и от иных факторов, в том числе от степени известности, узнаваемости товарного знака. 

При отсутствии сходства сравниваемых товарных знаков (знаков обслуживания) при применении 

положений подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ установление иных факторов не требуется. 

Вместе  с  тем  не  может  быть  признано  полное  отсутствие  сходства  обозначений  при  наличии 

одного  полностью  совпадающего  словесного  элемента,  являющегося  единственным  словесным 

элементом  противопоставленного  знака  обслуживания  и  одним  из  двух  словесных  элементов 

оспариваемого товарного знака. 

Учитывая  все  вышеизложенные  положения,  при  разрешении  спора  суду  необходимо  провести 

оценку  сходства  товарного  знака  и  знака  обслуживания  по  визуальному,  фонетическому  и 

семантическому аспектам, сделав выводы о степени сходства (высокой, средней или низкой); провести 

сравнение  перечней  товаров  и  услуг,  в  отношении  которых  зарегистрированы  сравниваемые  знаки,  с 

целью  установления  степени  их  однородности  (высокой,  средней  или  низкой);  а  также  при  наличии 

соответствующих  доводов  установить  наличие  обстоятельств,  которые  влияют  на  вероятность 

смешения  (различительная  способность  старшего  товарного  знака,  круг  потребителей  и  уровень  их 

внимательности,  наличие  серии  товарных  знаков,  наличие  доказательств  фактического  смешения, 

приобретение  спорным  обозначением  высокой  различительной  способности  и  другие).  Установление 
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всех  этих  обстоятельств  должно  предшествовать  выводу  о  наличии  или  отсутствии  вероятности 

смешения товарных знаков (знаков обслуживания). 



Постановление СИП от 23.05.2018 по делу № А40-46338/2016 

Лицу,  обратившемуся  в  суд  с  требованием  о  признании  права  на  тот  или  иной  объект 

интеллектуальной собственности, надлежит доказать наличие у него исключительного права на 

спорный  объект  и  факт  отрицания  данного  права  другим  лицом,  влекущего  в  последующем 

нарушение данного права правообладателя. 



Согласно  подпункту  1  пункта  1  статьи  1252  ГК  РФ  защита  исключительных  прав  на  результаты 

интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем 

предъявления  в  порядке,  предусмотренном  ГК  РФ,  требования  о  признании  права  –  к  лицу,  которое 

отрицает  или  иным  образом  не  признает  право,  нарушая  тем  самым  интересы  правообладателя.  Из 

толкования данной нормы права следует, что лицу, обратившемуся в суд с требованием о признании 

права  на  тот  или  иной  объект  интеллектуальной  собственности,  надлежит  доказать  наличие  у  него 

исключительного права на спорный объект и факт отрицания данного права другим лицом, влекущего в 

последующем нарушение данного права правообладателя. 

Отрицание  исключительного  права  на  результат  интеллектуальной  деятельности, 

подразумевающее создание препятствия для правообладателя при использовании данного результата, 

должно быть очевидным, а не носить предположительный характер. 

Вместе  с  тем  истцом  в  материалы  дела  не  представлено  надлежащих  доказательств, 

свидетельствующих  об  отрицании  ответчиком  исключительных  прав  истца  на  спорные  объекты 

авторского  права,  в  порядке,  предусмотренном  подпунктом  1  пункта  1  статьи  1252  ГК  РФ,  и 

подтверждающих  осуществление  ответчиком  действий  по воспрепятствованию  истцу  в  использовании 

спорных  объектов  авторского  права  (тритмента  и  сценария).  Более  того,  ни  на  момент  передачи 

исключительных  прав  на  спорные  тритмент  и  сценарий,  ни  в  судах  первой,  апелляционной  и 

кассационной инстанций ответчик не отрицал факт передачи исключительных прав на спорные объекты 

авторского  права  (тритмент  и  сценарий)  истцу  и  третьему  лицу,  не  заявляющему  самостоятельных 

требований относительно предмета спора. 

Принимая  во  внимание  изложенные  обстоятельства,  суды  отказали  истцу  в  удовлетворении 

требований о признании его исключительных прав на спорные тритмент и сценарий. 

Также признаны необоснованными доводы истца в части ошибочности выводов судов об отказе в 

признании  за  ним  исключительного  права  на  переработку  краткого  тритмента  в  объеме, 

предусмотренном в тритменте и сценарии. 

Согласно подпункту 9 пункта 1 статьи 1270 ГК РФ, использованием произведения независимо от 

того,  совершаются  ли  соответствующие  действия  в  целях  извлечения  прибыли  или  без  такой  цели, 

считается,  в  частности,  перевод  или  другая  переработка  произведения.  При  этом  под  переработкой 

произведения понимается создание производного произведения (обработки, экранизации, аранжировки, 

инсценировки и тому подобного). Судами установлено, что краткий тритмент является самостоятельным 

объектом авторского права, равно как и созданные в рамках договора путем его переработки тритмент и 

сценарий. 

Кроме того, суды первой и апелляционной инстанций, оценив условия договора между истцом и 

ответчиком, отметили, что ими не предусмотрена передача исключительного права на краткий тритмент, 

исключительные  авторские  права  на  который  принадлежат  ответчику.  При  этом  факт  передачи 

ответчиком  в  пользу  истца  исключительных  авторских  прав  на  спорные  тритмент  и  сценарий  при 

отсутствии в договоре соответствующего условия, не подразумевает автоматического перехода в пользу 

истца  исключительного  права  и  на  краткий  тритмент,  являющийся  самостоятельным  объектом 

авторского права, созданным не в рамках договора и по заказу истца и третьего лица, не заявляющего 

самостоятельных требований относительно предмета спора 
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3.  Практика Палаты по патентным спорам3 



Решение от 13.03.2018 

Принято решение о регистрации словесного товарного знака «MILAN». 



Роспатентом отказано в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации 

словесному  товарному  знаку  по  международной  регистрации  «MILAN».  Отказ  мотивирован 

несоответствием  знака  требованиям  пунктов  1  и  3  статьи  1483  ГК  РФ:  рассматриваемый  знак  не 

обладает различительной способностью, поскольку является географическим наименованием города в 

Италии,  и  способен  ввести  в  заблуждение  потребителя  относительно  места  происхождения  товаров, 

поскольку заявитель находится не в Италии, а во Франции. 

В  Роспатент  поступило  возражение,  в  котором  заявитель  выразил  несогласие  с  решением 

Роспатента.  Доводы  возражения  сводились  к  тому,  что  рассматриваемый  знак  представляет  собой 

лексическую  единицу  французского  языка,  имеющую  строго  определенное  смысловое  значение  – 

«коршун», которая используется для индивидуализации соответствующих товаров заявителя в серии с 

другими обозначениями, охраняемыми в Европейском  Союзе и означающими также названия хищных 

птиц, в частности «CONDOR» («кондор, гриф»), а соответствующие товары 07, 08 и 12 классов МКТУ, 

приведенные  в  перечне  товаров  международной  регистрации  знака,  не  могут  восприниматься  как 

связанные с Италией, в силу чего для них он является фантазийным, то есть никак не характеризующим 

их  и,  следовательно,  не  способным  ввести  в  заблуждение  потребителя  относительно  места  их 

происхождения. 

В  соответствии  с  абзацем  1  и  подпунктом  3  пункта  1  статьи  1483  ГК  РФ  не  допускается 

государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной 

способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих 

на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их 

производства или сбыта. 

В  соответствии  с  пунктом  2.3.2.3  Правил  составления,  подачи  и  рассмотрения  заявки  на 

регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утверждѐнных приказом Роспатента от 05.03.2003 

№  32  (далее  –  Правила),  к  обозначениям,  характеризующим  товары,  относятся,  в  частности, 

обозначения,  состоящие  частично  или  полностью  из  географических  названий,  которые  могут  быть 

восприняты как указания на место нахождения изготовителя товара. 

В  соответствии  с  подпунктом  1  пункта  3  статьи  1483  ГК  РФ  не  допускается  государственная 

регистрация  в  качестве  товарных  знаков  обозначений,  представляющих  собой  или  содержащих 

элементы,  являющиеся  ложными  или  способными  ввести  в  заблуждение  потребителя  относительно 

товара либо его изготовителя. 

В  соответствии  с  пунктом  2.5.1  Правил  к  таким  обозначениям  относятся,  в  частности, 

обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, 

его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности. 

Слово  «MILAN»  представляет  собой  конкретную  лексическую  единицу  французского  языка, 

имеющую  строго  определенное  смысловое  значение,  –  в  переводе  с  французского  языка  означает 

«коршун»  и  не  является,  собственно,  географическим  наименованием.  В  свою  очередь,  анализ 

соответствующих товаров 07, 08 и 12 классов МКТУ, приведенного в перечне товаров международной 

регистрации  знака,  показал,  что  они  представляют  собой  различную  сельскохозяйственную  технику  и 

инструменты,  которые  никак  не  могут  восприниматься  как  связанные  исключительно  с  Италией  или 

имеющие  какую-либо  определенную  репутацию  в  связи  с  таким  местом  происхождения  товаров,  что 

могло бы обусловливать возникновение у потребителей при восприятии рассматриваемого знака каких-

либо ассоциаций, в частности, с итальянским городом Milano (Милан). 

Коллегия  признала  отсутствие  сведений  о  том,  что  этот  итальянский  город,  широко  известный, 

например, как место производства модной одежды и обуви, имеет такую же известность, собственно, как 



3 Обзор подготовлен Кольздорф Марией Александровной, магистром частного права (РШЧП), LL.M. (Свободный университет 

Берлина) 
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место  производства  сельскохозяйственной  техники  и  инструментов.  Напротив,  представленные 

документы  содержали  сведения  о  том,  что  рассматриваемый  знак  используется  заявителем  для 

индивидуализации соответствующих его товаров в серии с другими обозначениями, означающими также 

названия хищных птиц, в частности «CONDOR» («кондор, гриф»). 

Данное  обстоятельство  подтверждало  то,  что  в  рассматриваемый  знак  заявителем  из  Франции 

было заложено именно название хищной птицы (коршуна) в соответствии с определенным смысловым 

значением  соответствующей  лексической  единицы  французского  языка,  а  вовсе  не  географическое 

наименование итальянского города Milano (Милан). 

Исходя  из  вышеуказанных  обстоятельств,  рассматриваемый  знак  по  отношению  к 

соответствующим  конкретным  товарам  признан  коллегией  фантазийным  обозначением,  которое  не 

может  быть  воспринято  потребителями  в  качестве  указания  на  географический  объект  и, 

следовательно,  не  способен  ввести  в  заблуждение  потребителя  относительно  места  нахождения 

изготовителя этих товаров и места их происхождения. 

Данное  обстоятельство  обусловило  вывод  об  отсутствии  оснований  для  признания 

рассматриваемого знака не соответствующим требованиям пунктов 1 и 3 статьи 1483 ГК РФ. 

Учитывая изложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом 

решения об удовлетворении возражения и предоставлении правовой охраны на территории Российской 

Федерации знаку по международной регистрации в отношении всех приведенных товаров. 





Решение от 13.03.2018 

Зарегистрирован  комбинированный  товарный  знак  со  словесными  элементами  «Хрус  team 

ТВИСТЕR итальяно». 



Компанией ПепсиКо Инк. подано возражение на решение Роспатента об отказе в государственной 

регистрации  комбинированного  товарного  знак  со  словесными  элементами  «Хрус  team  ТВИСТЕR 

итальяно»  для товаров 29 и 30 классов МКТУ. 

Отказ в регистрации мотивирован несоответствием обозначения требованиям подпункта 1  пункта 

3  и  подпункта  2  пункта  6  статьи  1483  ГК  РФ,  поскольку  заявленное  обозначение  сходно  до  степени 

смешения  с  товарными  знаками  (заявленными  обозначениями),  ранее  зарегистрированными 

(заявленными)  на  имя  иных  лиц  с  более  ранними  приоритетами,  кроме  того,  словесный  элемент 

«ИТАЛЬЯНО»  (транслитерация  от  итальянского  слова  «italiano»  (итальянский))  в  силу  своего 

смыслового  значения  применительно  к  заявителю  способен  ввести  потребителя  в  заблуждение 

относительно изготовителя товаров. 

В  поступившем  возражении  заявитель  выразил  несогласие  с  решением  Роспатента,  при  этом 

доводы возражения сводились к следующему: правообладатели противопоставленных товарных знаков 

предоставили  заявителю  согласия  на  регистрацию  заявленного  обозначения  в  качестве  товарного 

знака,  при  этом  заявленное  обозначение  и  противопоставленные  товарные  знаки  производят  разное 

общее  зрительное  впечатление,  что  исключает  введение  потребителя  в  заблуждение  при  их 

восприятии; наличие согласия от правообладателей противопоставленных товарных знаков устраняет 

препятствие для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака. 

От заявителя также поступило ходатайство с просьбой исключить из правовой охраны словесный 

элемент «итальяно». 

Коллегия признала доводы, изложенные в возражении, убедительными. 

Анализ  заявленного  обозначения  показал,  что  входящий  в  его  состав  словесный  элемент 

«итальяно» представляет собой транслитерацию лексической единицы итальянского языка «italiano» в 

переводе  означающей  «итальянский».  Заявленное  обозначение  предназначено  для  сопровождения  в 

гражданском  обороте  товаров  29,  30  классов  МКТУ,  представляющих  собой  продукты  питания,  при 

изготовлении  которых  могут  использоваться  традиции  итальянской  кухни.  В  этой  связи  заявленное 

обозначение,  включающее  в  свой  состав  словесный  элемент  «итальяно»,  а  также  изображение 

завернутых в лаваш овощей, способен скорее порождать определенные представления об итальянской 

кухни  и  ее  традициях,  а  не  о  месте  производства  товаров,  как  это  указано  в  заключении  экспертизы. 

Таким образом, учитывая специфику товаров 29, 30 классов МКТУ, в отношении которых испрашивается 
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предоставление  правовой  охраны  заявленному  обозначению,  коллегия  сделала  вывод,  что  оно  не 

способно  ввести  потребителя  в  заблуждение  относительно  изготовителя  товаров,  и,  соответственно, 

нарушение  по  подпункту  1  пункта  3  статьи  1483  ГК  РФ  отсутствует.  Однако  имеющаяся  семантика 

словесного элемента «italiano» свидетельствует о неохраноспособности этого словесного элемента как 

не  обладающего  различительной  способностью  для  заявленных  товаров  29,  30  классов  МКТУ  в 

соответствии с требованиями пункта 1 статьи 1483 ГК РФ. 

Вместе  с  тем,  отказ  в  государственной  регистрации  заявленного  обозначения  в  качестве 

товарного  знака  в  отношении  всех  заявленных  товаров  29,  30  классов  МКТУ  основан  на  наличии 

сходных до степени смешения товарных знаков. Однако при анализе материалов дела коллегией были 

выявлены  обстоятельства,  которые  не  могли  быть  учтены  при  подготовке  заключения  экспертизы.  К 

указанным  обстоятельствам  относится  наличие  писем  от  правообладателей  противопоставленных 

товарных знаков, в которых выражено их согласие на регистрацию заявленного обозначения в качестве 

товарного  знака  по  заявке  в  отношении  товаров  30  класса  МКТУ.  Учитывая,  что  в  соответствии  с 

положениями абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ допускается регистрация товарного знака, сходного 

до  степени  смешения  с  противопоставленными  товарными  знаками,  при  наличии  согласий  их 

правообладателей, у коллегии имеются основания для снятия противопоставлений только в отношении 

товаров  30  класса  МКТУ.  Что  касается  товаров  29  класса  МКТУ,  то  препятствием  для  регистрации 

заявленного  обозначения  в  качестве  товарного  знака  в  отношении  этих  товаров  являлся  один  из 

противопоставленных товарных знаков. 

Таким  образом,  изложенные  обстоятельства  устранили  препятствие  для  отказа  в  регистрации 

заявленного обозначения в качестве товарного знака только в отношении товаров 30 класса МКТУ по 

основаниям,  предусмотренным  пунктом  6  статьи  1483  ГК  РФ.  Принимая  во  внимание  все 

вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом решения 

об удовлетворении возражения, отмене решения Роспатента и регистрации товарного знака. 



Решение от 21.03.2018 

Признан общеизвестным товарный знак «Пчелка» с 28.12.2016 на имя акционерного 

общества «Би-энд-Би (В&B)», в отношении товаров 30 класса МКТУ «кондитерские изделия, а 

именно конфеты». 



Решение от 30.03.2018 

Оставлена в силе правовая охрана товарного знака «Снегурочка». 

В Роспатент поступило возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку 

«Снегурочка», выполненному стандартным шрифтом буквами русского алфавита. 

Доводы возражения сводились к следующему: в отношении таких товаров 28 класса МКТУ, как: 

«игры;  игрушки;  елочные  украшения»,  товарный  знак  не  подлежит  государственной  регистрации  как 

элемент,  противоречащий  общественным  интересам;  согласно  словарно-справочным  материалам 

«Снегурочка»  -  сказочный  и  новогодний  персонаж,  внучка  Деда  Мороза,  его  постоянная  спутница  и 

помощница;  образ  Снегурочки  присутствует  в  народном  фольклоре.  Снегурочка  вместе  с  Дедом 

Морозом являются олицетворением зимних морозов, празднования Нового года, новогодних подарков, в 

Новый  год  приходят  Дед  Мороз  и  Снегурочка  и  дарят  детям  подарки,  в  качестве  которых  выступают 

разнообразные  игрушки,  игры,  украшения  на  новогоднюю  елку;  ввиду  широкой  известности  и 

узнаваемости  у  потребителей  образ  Снегурочки  прочно  связан  с  «играми,  игрушками,  елочными 

украшениями»;  использование  слова  «Снегурочка»  в  качестве  товарного  знака  противоречит 

общественным интересам, так как наделяет правообладателя необоснованным преимуществом перед 

другими  субъектами  хозяйственной  деятельности  в  области  производства  игр,  игрушек  и  елочных 

украшений  путем  использования  репутации  известного  персонажа,  вызывающего  в  сознании 

потребителя  положительные  ассоциации,  связанные  с  данным  персонажем;  аналогичным  образом 

(необходимость  отказа  в  предоставлении  правовой  охраны  товарам  28  класса  МКТУ  «игры,  игрушки, 

елочные украшения») был поставлен вопрос в процессе регистрации товарного знака «ДЕД МОРОЗ», 

когда  в  процессе  экспертизы  Роспатент  принял  решение  о  невозможности  регистрации  указанного 
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обозначения для отдельных товаров 28 класса МКТУ, в результате чего было выдано свидетельство в 

отношении  только  товаров  28  класса  МКТУ  «гимнастические  и  спортивные  товары,  не  относящиеся  к 

другим классам». 

В соответствии с пунктом 2 статьи 6 Закона о товарных знаках не допускается регистрация в 

качестве товарных знаков обозначений, противоречащих общественным интересам, принципам 

гуманности и морали. В соответствии с пунктом 2.2 Правил к таким обозначениям относятся, в 

частности, слова и изображения непристойного содержания, призывы антигуманного характера, 

оскорбляющие человеческое достоинство, религиозные чувства и т.п. 

В соответствии с пунктом 2 статьи 1513 ГК РФ возражения против предоставления правовой 

охраны товарному знаку могут быть поданы заинтересованным лицом. Однако лицо, подавшее 

возражение, свою заинтересованность не подтвердило. 

Постановлением президиума ВАС РФ № 14503/10 от 01.03.2011 определено, что, исследовав 

доказательства, представленные в обоснование заинтересованности, и установив ее отсутствие, 

Роспатент вправе отказать в прекращении правовой охраны знака. При этом отмечено, что отсутствие 

заинтересованности является самостоятельным основанием для отказа, и исследование спора по 

существу в данном случае не требуется. 

Вместе с тем, коллегия проанализировала оспариваемый товарный знак с учетом доводов 

возражения и пришла к выводу, что обозначение «Снегурочка» не относится в соответствии с пунктом 

2.2 Правил к обозначениям, которые имеют непристойное содержание, антигуманный характер, 

оскорбляют человеческое достоинство, религиозные чувства и пр. Напротив, обозначение «Снегурочка» 

вызывает только положительные эмоции, связанные со Снегурочкой, как персонажем народных сказок, 

внучкой Деда Мороза и постоянной участницей всех новогодних праздников и представлений. Довод 

возражения о том, что использование слова «Снегурочка» в качестве товарного знака противоречит 

общественным интересам, так как наделяет его правообладателя необоснованными преимуществами 

перед другими субъектами хозяйственной деятельности в области производства игр, игрушек и елочных 

украшений путем использования репутации известного персонажа народного фольклора, не нашѐл 

какого-либо обоснования и документального подтверждения. 

Таким образом, коллегия пришла к выводу об отсутствии основания для признания оспариваемого 

товарного знака несоответствующим требованиям пункта 2 статьи 6 Закона о товарных знаках. 



Решение Роспатента от 13.03.2018 

Оставлена  в  силе  правовая  охрана  комбинированного  товарного  знака  со  словесными 

элементами «БОЛЬШАЯ SOS ИСКА». 



Зарегистрирован комбинированный товарный знак со словесными элементами «БОЛЬШАЯ SOS 

ИСКА»,  выполненными  буквами  русского  и  латинского  алфавитов.  Правовая  охрана  товарному  знаку 

предоставлена в отношении товаров 29 класса МКТУ «изделия колбасные; сосиски; сосиски в сухарях».  

В  Роспатент  поступило  возражении,  согласно  которому  оспариваемая  регистрация  товарного 

знака  произведена  в  нарушение  требований,  установленных  пунктом  1  статьи  1483  ГК  РФ,  поскольку 

входящие  в  состав  оспариваемого  товарного  знака  словесные  элементы  «БОЛЬШАЯ  SOS  ИСКА» 

характеризуют  соответствующие  товары  29  класса  МКТУ,  указывая  на  их  вид  (сосиска)  и  свойство 

(большая).  На  основании  изложенного  в  возражении  лицо,  подавшее  возражение,  просило  признать 

данные словесные элементы в качестве неохраняемых элементов в составе оспариваемого товарного 

знака. 

Правообладателем  представлен  отзыв,  согласно  которому  оспариваемый  товарный  знак 

представляет  собой  комбинированное  обозначение  в  виде  единой  оригинальной  композиции, 

включающей  в  себя,  в  частности,  выполненные  в  оригинальном  графическом  исполнении  буквами 

разных  (русского  и  латинского)  алфавитов  различные  словесные  элементы  «БОЛЬШАЯ  SOS  ИСКА», 

которые сами по себе не образуют единого словосочетания с определенным смысловым значением, а 

возможность порождения ими дополнительных рассуждений, домысливания и ассоциаций в отношении 

соответствующих товаров обусловливает наличие у них различительной способности для этих товаров. 
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Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила 

следующее. 

В  соответствии  с  абзацем  1  и  подпунктом  3  пункта  1  статьи  1483  ГК  РФ  не  допускается 

государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной 

способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих 

на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их 

производства  или  сбыта.  В  соответствии  с  пунктом  2.3.2.3  Правил  к  обозначениям,  характеризующим 

товары, относятся, в частности, простые наименования товаров, указание свойств товаров. 

Анализ вышеуказанных словесных элементов «БОЛЬШАЯ SOS ИСКА» показал, что данные слова 

выполнены буквами совершенно разных (русского и латинского) алфавитов  – «БОЛЬШАЯ», «ИСКА» и 

«SOS»,  между  которыми,  в  силу  этого  обстоятельства,  отсутствует  какая-либо  грамматическая  и 

семантическая взаимосвязь, то есть они в своей совокупности сами по себе никак не образуют единого 

словосочетания  с  определенным  смысловым  значением  и,  следовательно,  являются  совершенно 

различными,  грамматически  и  семантически  обособленными  друг  от  друга,  фантазийными  для 

соответствующих  товаров  словами.  Их  обособление  друг  от  друга  подчеркивается  также  и  иными 

графическими  средствами,  а  именно  оригинальным  шрифтовым  исполнением  и  применением 

различных цветовых сочетаний, в результате чего в оспариваемом товарном знаке особо выделяется на 

красном  фоне  широко  известная  российским  потребителям  аббревиатура  «SOS»  («Save  Our  Souls»  – 

«Спасите  наши  души»),  обозначающая  международный  сигнал  бедствия  в  радиотелеграфной  связи. 

Так, данная аббревиатура «SOS» относительно соответствующих товаров 29 класса МКТУ в силу своего 

смыслового значения никак не указывает на их вид и свойства и, следовательно, не характеризует их. 

Слово «ИСКА», в свою очередь, является либо изобретенным, либо производным (в родительном 

падеже)  от  слова  «ИСК»  (требование  истца  в  судебном  гражданско-правовом,  арбитражно-правовом 

или  третейском  порядке),  то  есть  также  никак  не  указывает  на  вид  и  свойства  и,  следовательно,  не 

характеризует соответствующие товары. 

Слово  «БОЛЬШАЯ»,  в  свою  очередь,  представляет  собой  имя  прилагательное  (в  единственном 

числе),  которое  никак  не  соотносится  с  соответствующими  товарами  оспариваемой  регистрации 

товарного  знака,  поскольку  сами  по  себе  колбасные  изделия  и  сосиски  обычно  не  характеризуются 

своими размерами, а сосиски всегда реализуются по несколько штук (во множественном числе) в одной 

упаковке  (одна  сосиска  обычно  не  предлагается  к  продаже),  ввиду  чего  и  данное  слово  является 

фантазийным для этих товаров. 

Вместе с тем, определенная последовательность вышеуказанных слов («БОЛЬШАЯ SOS ИСКА»), 

с  учетом  их  фонетического  воспроизведения  (определенного  состава  звуков),  действительно 

обусловливает  существование  возможности  порождения  ими  в  своей  совокупности  в  отношении 

соответствующих  товаров  дополнительных  рассуждений,  домысливания  и  ассоциаций,  которые,  в 

отличие  от  прямых  характеристик,  отсутствующих  в  оспариваемом  товарном  знаке,  предопределяют 

исключительно наличие у этих словесных элементов в составе данного товарного знака необходимой 

различительной способности для таких товаров. 

Так,  из  пункта  2.2  Рекомендаций  по  отдельным  вопросам  экспертизы  заявленных  обозначений, 

утвержденных  приказом  Роспатента  от  23.03.2001  №  39,  следует,  что  наличие  таких  дополнительных 

рассуждений,  домысливания  и  ассоциаций  при  восприятии  обозначения  свидетельствует  о  наличии  у 

этого обозначения различительной способности и об отсутствии у него какой-либо описательности. 

Принимая  во  внимание  указанные  выше  обстоятельства,  коллегия  не  признала  словесные 

элементы  «БОЛЬШАЯ  SOS  ИСКА»  в  составе  оспариваемого  товарного  знака  характеризующими 

соответствующие  товары  29  класса  МКТУ  либо  не  обладающими  различительной  способностью 

относительно  этих  товаров,  то  есть  не  соответствующими  требованиям  пункта  1  статьи  1483  ГК  РФ. 

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом 

решения об отказе в удовлетворении возражения, оставлении в силе правовой охраны товарного знака. 



Решение от 21.03.2018 
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Исключен из правовой охраны словесный элемент «Высокогорный» для товаров 30 класса 

МКТУ  –  «чай,  напитки  на  основе  чая,  чай  со  льдом»  в  комбинированном  товарном  знаке 

«Принцесса Нури Высокогорный». 

В Роспатент поступило возражение против предоставления правовой охраны комбинированному 

товарному знаку со словесным элементом «Принцесса Нури Высокогорный». 

Возражение  мотивировано  тем,  что  регистрация  товарного  знака  произведена  в  нарушение 

требований,  установленных  пунктами  1  и  3  статьи  6  Закона  о  товарных  знака.  Приведенные  в 

возражении доводы сводились к следующему:  исходя из смыслового значения слова «Высокогорный», 

применительно  к  слову  «чай»,  этот  словесный  элемент  воспринимается  в  качестве  описательной 

характеристики 

(указывает 

на 

место 

произрастания/выращивания 

чая); 

место 

произрастания/выращивания  чая  влияет  на  качество  и  свойства  чая;    правообладатель,  как  и  иные 

производители  чая,  использовали  до  даты  приоритета  оспариваемого  товарного  знака  словесный 


элемент  «Высокогорный»  не  в  качестве  средства  индивидуализации  товара,  а  в  качестве  его 

описательной  характеристики,  что  свидетельствует  об  отсутствии  различительной  способности  этого 

обозначения;  обозначение  «Высокогорный»  является  термином  по  отношении  к  такому  товару,  как 

«чай»; поскольку словесный элемент «Высокогорный» относится к категории неохраняемых элементов и 

не  занимает  доминирующего  положения  в  составе  оспариваемого  товарного  знака,  он  подлежит 

исключению  из  правовой  охраны;  в  том  случае,  если  обозначение  «Высокогорный»  используется 

правообладателем  для  маркировки  чая,  выращенного  не  в  условиях  высокогорья,  оспариваемый 

товарный  знак  вводит  потребителя  в  заблуждение  относительно  такой  характеристики  как  «высота 

расположения  плантаций»,  на  которых  чай  выращен,  и,  как  следствие,  относительно  качеств/свойств 

товара  «чай».  На  основании  изложенного,  лицо,  подавшее  возражение,  просило  признать 

предоставление  правовой  охраны  товарному  знаку  недействительным  частично,  а  именно,  в  части 

указания словесного элемента «Высокогорный» в качестве охраняемого. 

Правообладатель  товарного  знака  представил  отзыв,  согласно  которому  ни  оспариваемый 

товарный  знак  в  целом,  ни  входящие  в  его  состав  элементы,  не  подпадают  под  предусмотренные 

пунктом  1  статьи  6  Закона  о  товарных  знаках  положения,  следовательно,  само  по  себе  слово 

«Высокогорный»  обладает  различительной  способностью;  согласно  сведениям  словарно-справочных 

изданий под термином понимается не просто используемое в литературе слово, а строго определенная 

лексическая  единица,  имеющая  точное  значение,  информация  о  которой  отображается  в 

соответствующих  терминологических  словарях;  представленные  в  возражении  источники  информации 

не  подтверждают  использование  обозначения  «Высокогорный»  в  качестве  термина  в  сфере 

выращивания и производства чая; ряд публикаций в области ботаники свидетельствуют об отсутствии 

прямой зависимости химического состава чая от высоты его произрастания; поскольку специалисты в 

области выращивания и производства чая не связывают качества и конкретные свойства чая с высотой 

его  произрастания,  потребители,  тем  более  не  владеющие  какими-либо  специальными  знаниями,  не 

воспринимают  обозначение  «Высокогорный»  в  качестве  характеристики  чая;  обозначение 

«Высокогорный»  используется  в  отношении  рельефа  местности,  однако  не  является  географическим 

указанием на конкретное место произрастания чая, а, кроме того, качество и конкретные свойства чая 

не могут быть обусловлены высотой произрастания чая, вследствие чего обозначение «Высокогорный» 

не  может  рассматриваться  в  качестве  описательной  характеристики  товара;  для  восприятия 

обозначения  «Высокогорный»  требуются  дополнительные  рассуждения,  домысливания,  что 

свидетельствует  об  отсутствии  его  описательности;  правообладателю  с  2005  года  принадлежало 

исключительное  право  на  товарный  знак  «Высокогорный»  и  решением  Роспатента  исключительное 

право  было  подтверждено,  при  этом  в  решении  указывалось,  что  обозначение  «Высокогорный» 

способно  выступать  в  качестве  средства  индивидуализации  и  не  является  описательной 

характеристикой  товара,  при  этом  рассматриваемое  возражение  и  приведенные  в  нем  источники 

информации  в  целом  повторяют  доводы  возражения,  уже  рассмотренного  в  2009  году;  согласно 

заключению  от  18%  до  35%  потребителей  полагают,  что  «Высокогорный»  -  это  фантазийное 

обозначение  для  чая;  поскольку  обозначение «Высокогорный» отражает вид  рельефа  местности  и  не 

указывает  на  качественные  свойства  или  место  производства  чая,  оспариваемый  товарный  знак  не 
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способен  ввести  потребителя  в  заблуждение  относительно  товара  и  его  свойств;  обозначение 

«Высокогорный» интенсивно использовалось и продвигалось правообладателем на рынке в отношении 

товара «чай» с 2002 года, в результате чего приобрело широкую известность среди потребителей. 

На  заседании  коллегии  представлены  дополнительные  пояснения  правообладателя,  согласно 

которым  в  рамках  дела  №  СИП-674/2017  рассмотрено  заявление  лица,  подавшего  рассматриваемое 

возражение,  об  оспаривании  решения  Роспатента  о  признании  предоставления  правовой  охраны 

товарному  знаку  «МАЙСКИЙ  ОТБОРНЫЙ  ВЫСОКОГОРНЫЙ»  недействительным.  Заявление 

удовлетворено  в  полном  объеме  согласно  решению  от  16.01.2018  (далее  -  решение  СИП).  В 

соответствии  с  нормами  действующего  законодательства  и  судебной  практикой  решение  СИП  и 

содержащиеся  в  нем  выводы  не  могут  влиять  на  рассмотрение  возражения,  поскольку  предметом 

данного  судебного  разбирательства  не  являлся  вопрос  правомерности  регистрации  принадлежащих 

правообладателю товарных знаков со словом «Высокогорный». Ни мотивировочная, ни резолютивная 

части  решения  СИП  не  содержат  обращенных  к  Роспатенту  предписаний  или  требований,  которые 

должны  или  могли  быть  исполнены  Роспатентом  в  рамках  рассмотрения  возражения.  Тем  самым 

решение СИП и содержащиеся в нем выводы не могут влиять на рассмотрение возражения и не должны 

учитываться Роспатентом. 

Изучив материалы дела и заслушав представителей сторон, коллегия установила следующее. 

Само по себе наличие слова «Высокогорный» в толковом словаре свидетельствует лишь о том, 

что оно является лексической единицей русского языка, однако не подтверждает довод возражения о 

его терминологическом характере по отношению к сфере деятельности, связанной с производством и 

реализацией чайной продукции. 

В  подтверждение  довода  о  возможности  отнесения  слова  «Высокогорный»  к  термину 

применительно  к  чаю  лицо,  подавшее  возражение,  ссылается  на  публикации,  а  также  на 

Лингвистическое  заключение.  Однако  в  публикациях  отсутствует  прямое  указание  на  использование 

слова  «высокогорный»  в  качестве  термина  для  чая  как  растения.  В  Лингвистическом  заключении 

выражено  частное  мнение  специалиста-лингвиста  о  терминологическом  характере  слова 

«высокогорный»,  который  утверждает,  что  слово  «Высокогорный»  является  общеупотребимым 

термином  для  специалистов  чая  во  всем  мире.  Вместе  с  тем,  в  рассматриваемом  заключении  не 

приводятся  ссылки  на  информацию  из  специализированных  словарно-справочных  источников  или 

ГОСТов,  содержащих  такой термин,  как  «Высокогорный»,  применительно к чаю.  Проанализированные 

источники не могут рассматриваться в качестве документального подтверждения доводов возражения о 

сложившемся  на  дату  приоритета  оспариваемого  товарного  знака  терминологическом  характере 

словесного обозначения «Высокогорный». 

Коллегия  признала  довод  лица,  подавшего  возражение,  об  описательном  характере  словесного 

элемента «Высокогорный» для товаров 30 класса МКТУ – «чай, напитки на основе чая, чай со льдом», 

убедительным.  Приведенные  в  возражении  выдержки  из  словарно-справочных  изданий 

свидетельствовали  о  том,  что  чай,  собранный  с  кустов,  выращенных  на  высокогорных  плантациях, 

выделяется  в  особую  группу  чаев.  Особые  природные  условия  произрастания  чая  оказывают 

первостепенное влияние на характеристики чая, на его потребительские свойств. Правообладатель не 

отрицал существование деления чая по критерию расположения плантаций над уровнем моря, где он 

выращивается.  В    представленном  правообладателем  отзыве  отмечено,  что  высота  плантации  над 

уровнем  моря  является  одним  из  многих  климатических  факторов,  влияющих  на  химический  состав 

чайных листьев. 

Анализ  представленных  документов  позволил  коллегии  прийти  к  выводу,  что,  помимо  других 

факторов,  условия  высокогорья  произрастания  зеленого  чайного  листа  оказывают  влияние  на 

химический  состав  готового  чая,  который  обуславливает  его  органолептические  характеристики.  Для 

разграничения чайной продукции, входящей в ассортиментную линейку, производитель (продавец) такой 

продукции  использует  обозначения,  призванные  довести  до  потребителя  отличительные  свойства, 

качественные  характеристики  соответствующей  продукции.  В  возражении  приведены  сведения  о 

различных  поставщиках  чая,  на  упаковках  продукции  которых  присутствует  словесный  элемент 

«Высокогорный», не являющийся доминирующим по сравнению с обозначением, индивидуализирующим 

продукцию конкретного производителя, а также не образующим устойчивого словосочетания с ним. 
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По мнению коллегии, слово «высокогорный» очевидно используется на упаковках определенных 

видов  чая  в  качестве  одной  из  его  характеристик,  связанных  с  местом  произрастания  и  сбора  чая 

(«высоко в горах»). 

Результаты  опросов  свидетельствовали  о  том,  что  информированному  потребителю  смысловое 

значение  слова  «высокогорный»  в  отношении  чайной  продукции  понятно  без  дополнительных 

рассуждений  и  домысливания.  Большинство  опрошенных  связало  это  слово  со  свойством  и/или 

особыми  качественными  характеристиками  чая,  указав  на  то,  что  такой  чай  выращен  в  высокогорной 

местности, он обладает особым вкусом, ароматом. 

Таким образом, оценивая изложенные обстоятельства в совокупности, коллегия пришла к выводу 

об  обоснованности  доводов  поступившего  возражения  о  том,  что  правовая  охрана  товарному  знаку  в 

отношении  части  товаров  30  класса  МКТУ  была  предоставлена  в  нарушение  требований, 

предусмотренных  пунктом  1  статьи  6  Закона  о  товарных  знаках.  Тем  самым  оспариваемый  товарный 

включает в свой состав словесный элемент «Высокогорный», являющийся описательным в отношении 

чайной продукции, поскольку характеризует его качество. 

Коллегия  отметила,  что  примеры  продукции  компании  –  правообладателя  оспариваемого 

товарного  знака,  представленные  в  рамках  рассмотрения  возражения  с  сайта  компании-

правообладателя,  на  упаковках  которых  присутствует  словесный  элемент  «высокогорный», 

сопровождаются  аннотацией  либо  описанием,  из  которых  следует,  что  все  чаи  выращены  и  собраны 

высоко в горах. 

Таким  образом,  лицом,  подавшим  возражение,  не  представлены  доказательства  того,  что 

правообладатель  использует  чай,  выращенный  и  собранный  в  иных  условиях.  Следовательно, 

оспариваемый  товарный  знак  не  способен  вызывать  не  соответствующих  действительности 

представлений  о  товаре,  его  качестве  и  свойствах.  В  этой  связи  нет  оснований  для  вывода  о 

несоответствии  оспариваемого  товарного  знака  положениям,  предусмотренным  пунктом  3  статьи  6 

Закона о товарных знаках. 

С учѐтом изложенного коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом 

следующего  решения:  удовлетворить  возражение,  признать  предоставление  правовой  охраны 

товарному  знаку  недействительным  частично,  а  именно:  исключить  из  самостоятельной  правовой 

охраны  словесный  элемент  «Высокогорный»  для  товаров  30  класса  МКТУ  –  «чай,  напитки  на  основе 

чая, чай со льдом». 



Решение от 11.04.2018 

Отказано  в  регистрации  комбинированного  товарного  знака  со  словесным  элементом 

«С.С.С.Р. СУХИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ СМЕСИ РОССИИ». 



Роспатент  отказал  в  государственной  регистрации  комбинированного  товарного  знака,  в  состав 

которого входят элементы «С.С.С.Р.» и «сухие строительные смеси России», а также элементы в виде 

стилизованного  изображения  мастерка  и  молота,  графического  изображения  карты  России,  охрана 

которого испрашивалась в отношении товаров 01, 19 классов МКТУ. 

Отказ  мотивирован  следующим:  словесный  элемент  «сухие  строительные  смеси  России»  не 

обладает  различительной  способностью,  характеризует  заявленные  товары  01,  19  классов  МКТУ,  а 

именно  указывает  на  их  вид,  назначение,  место  нахождения  производителя,  является  неохраняемым 

элементом  в  соответствии  с  пунктом  1  статьи  1483  ГК  РФ;  включенное  в  состав  заявленного 

обозначения картографическое изображение территории государства – Российская Федерация является 

указанием  на  местонахождение  изготовителя  товаров,  поэтому  является  неохраняемым  на  основании 

пункта  1  статьи  1483  ГК  РФ;  в  заявленном  обозначении  доминирующее  положение  занимают 

неохраняемые элементы, заявленное обозначение в целом не обладает различительной способностью, 

в связи с чем, не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 1 статьи 

1483 ГК РФ; элемент «С.С.С.Р.» представляет собой аббревиатуру, образованную от названия бывшего 

государства  «Союз  Советских  Социалистических  Республик»,  являющегося  достоянием  истории 

Российской  Федерации.  В  1991  году  Российская  Федерация  признана  государством  продолжателем 

СССР  в  международно-правовых  отношениях;  изображение  мастерка  и  молота  признано  графически 
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сходным с изображением серпа и молота  – символа, олицетворяющего единство рабочих и крестьян, 

являющегося  главной  государственной  эмблемой  Советского  Союза,  а  также  одним  из  основных 

символов  коммунистического  движения;    регистрация  заявленного  обозначения  в  качестве  товарного 

знака  противоречит  общественным  интересам  и  способна  ввести  потребителей  в  заблуждение 

относительно качества товаров на основании пункта 3 статьи 1483 ГК РФ. 

В  Роспатент  поступило  возражение,  в  котором  заявитель  выразил  несогласие  с  решением 

Роспатента, мотивировав его следующим образом: ссылка на пункт 2 статьи 1483 ГК РФ неправомерна, 

поскольку в названии заявленного обозначения со словесным элементом «Сухие Строительные Смеси 

России»  (сокращенно  СССР)  обозначена  консистенция  товара,  его  принадлежность  к  определенной 

отрасли экономики, наименование и территория использования товарного знака; применение пункта 3 

статьи  1483  ГК  РФ  для  отказа  в  регистрации  товарного  знака  не  обоснованно,  так  как  обозначение 

«Сухие Строительные Смеси России» по своей сути не может ввести в заблуждение потребителя, тем 

более быть «ложным и противоречить общественным интересам»; заявленное обозначение указывает 

на  производственную  принадлежность  и  конкретный  вид  деятельности  заявителя;  в  заявленном 

обозначении  были  использованы  географические  очертания  карты  России,  указывающие  на 

месторасположение сферы деятельности заявителя; название «Сухие Строительные Смеси России» не 

тождественно  названию  бывшего  государства  Союза  Советских  Социалистических  Республик  (СССР); 

изображения  мастерка  и  молота  характеризуют  строительную  деятельность  заявителя  и  не  имеют 

сходства с изображением «серпа и молота», относящегося к символике бывшего государства. 

Коллегия пришла к следующим выводам. 

В отношении несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 1483 ГК РФ 

коллегия отметила следующее. Словесный элемент «сухие строительные смеси России» обозначения 

характеризует  заявленные  товары  01,  19  классов  МКТУ,  поскольку  указывает  на  состав,  свойства 

товаров, либо их назначение (для строительства), а также на место нахождения (Россия) производителя 

- заявителя. 

Стилизованное картографическое изображение территории государства – Российской Федерации 

не  противоречит  требованиям  пункта  1  статьи  1483  ГК  РФ  и  в  совокупности  с  элементом  «С.С.С.Р.» 

является наиболее значимым элементом заявленного обозначения, запоминающимся  потребителем в 

первую очередь. 

Каких-либо ложных  ассоциаций заявленное  обозначение  у  потребителя  не вызывает,  поскольку 

его смысловое содержание очевидно: изображение в красном цвете территории государства Российской 

Федерации  с  указанием  его  бывшего  названия  «С.С.С.Р.»  и  наличием  элемента  в  виде  мастерка  и 

молота,  сходного  с  главной  государственной  эмблемой  Советского  Союза  (серп  и  молот).  Таким 

образом, каких-либо недостоверных ассоциаций, порождающих в сознании потребителя неправильное 

представление  об  определенном  качестве  товаров,  заявленное  обозначение  не  вызывает. 

Следовательно, обозначение не противоречит требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ. 

В  составе  заявленного  обозначения  присутствует  элемент  «С.С.С.Р.»,  который  представляет 

собой аббревиатуру названия государства – Союз Советских Социалистических Республик. Несмотря на 

то,  что  СССР  как  государство  прекратил  свое  существование  в  1991  году,  большая  часть  граждан 

Российской  Федерации,  которая  была  признана  государством-правопреемником  СССР,  исторически  и 

ментально  связана  с  СССР.  Прекращение  же  существования  СССР  не  означает  прекращение 

восприятия его аббревиатуры в качестве названия государства, в частности, при указании ее на товаре, 

либо  при  оказании  услуги.  Наличие  в  заявленном  обозначении  картографического  изображения 

территории государства в красном цвете в совокупности с аббревиатурой «С.С.С.Р.», а также наличие 

элемента в виде мастерка и молота, сходного с главной государственной эмблемой Советского Союза 

(серп  и  молот),  усиливает  ассоциативную  связь  заявленного  обозначения  с  бывшим  государством  – 

Союзом Советских Социалистических Республик. Указанное не позволяет воспринимать сочетание букв 

«С.С.С.Р.»  как  аббревиатуру  от  словосочетания  «сухие  строительные  смеси  России»,  как  это  указано 

заявителем  в  материалах  дела.  При  этом  написание  в  заявленном  обозначении  аббревиатуры 

«С.С.С.Р.»  с  точками  после  каждой  буквы  не  приводит  к  иной  семантике  этого  элемента.  Категория 

общественных интересов включает интересы как всего общества, всего населения, так и их отдельных 

слоев  или  групп.  Использование  же  заявителем  названия  государства  в  качестве  средства 
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индивидуализации  товаров  наделяет  его  необоснованными  преимуществами  перед  другими 

участниками рынка, что противоречит общественным интересам. 

Следовательно,  заявленное  обозначение  в  отношении  товаров  01,  19  классов  МКТУ  подпадает 

под действие требований, регламентированных подпунктом 2 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ. 

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для 

принятия Роспатентом решения об отказе в удовлетворении возражения. 





IV. 

ЛИТЕРАТУРА4 



1. 

Книги 

 

- Комментарий к IV части ГК РФ под редакцией Е.А. Павловой – М.:ИЦЧП им. С.С. Алексеева при 

Президенте  РФ,  2018. (авторы:  О.Л.  Алексеева,  Д.С.  Борминская,  С.А.  Горленко,  В.О.  Калятин,  Н.В. 

Киреева, Л.Л. Кирий, О.М. Козырь, В.А. Корнеев, А.Л. Маковский, Л.А. Новоселова, Е.А. Павлова, М.В. 

Радецкая, Е.В. Сорокина, П.В. Степанов). 

- Энтин В.Л. Интеллектуальная собственность в праве Европейского Союза. — М.: Статут, 2018. 

 

 2. 

Юридическая периодика 



Вестник экономического правосудия. Апрель 2018. 

-  А.А. Громов.  Понуждение  к  созданию  аудиовизуального  произведения,  или  Границы  реального 

присуждения.  



Закон. Май 2018. 

-  В.О.  Калятин.  О  соотношении  исключительного  права  с  правом  собственности  в  современном 

информационном обществе. 

-  П.  Ролинсон,  Е.А.  Ариевич,  Д.Е.  Ермолина.  Объекты  интеллектуальной  собственности, 

создаваемые  с  помощью  искусственного  интеллекта:  особенности  правового  режима  в  России  и  за 

рубежом.  

- Г.П. Ивлиев. Патентная экспертиза: от монополии к конкуренции.  



Хозяйство и право. Апрель 2018. 

- А. Даниленков. К вопросу о квазивещно-правовой природе доменного имени. 



Хозяйство и право. Май 2018. 

-  Э.  Гаврилов.  Принцип  исчерпания  исключительного  права  и  его  толкование  в  постановлении 

конституционного суда РФ. 

-  А.  Оганесян.  Особенности  предоставления  географическим  названиям  правовой  охраны 

в качестве товарных знаков. 

-  Е.  Балабанова.  О  перспективах  реформирования  авторского  права  в  европейском  союзе 

в условиях единого цифрового рынка. 



Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права. Март 2018. 

-В. Витко. О понятии оригинала произведения. 

- А. Ульбашев. Защита личных авторских прав в России и зарубежных странах. 

- Ю. Леонова. Право на цитирование: опыт России и Германии. 

- И. Шостак. Проблемы правового статуса продюсера как субъекта авторского права. 



4 Обзор подготовлен Е.С. Дементьевой, главным юрисконсультом сектора работы с интеллектуальной собственностью ПАО 

Сбербанк.. 
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-  А.  Чурилов.  Особенности  распространения  программ  для  ЭВМ  на условиях  открытых  лицензий 

и лицензий программ с открытым исходным кодом. 

- В. Шиян. Состояние и тенденции преступлений, нарушающих авторские и смежные права 

- Г. Угрюмов. Доктрина добросовестного использования произведений. 



Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права. Апрель 2018. 

- В. Витко. Признаки и предмет договора авторского заказа в законодательстве. 

- А. Чурилов. Вопросы охраны отдельных объектов авторского права. 

- В. Глонина. Доведение до всеобщего сведения объектов авторского и смежных прав. 

-  С.  Белов.  О  субсидиарном  применении  норм  авторского  права  к отношениям  по  возникновению 

права на товарный знак. 

- А. Ренкель. Авторское право в деревне Гадюкино. 



Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права. Май 2018. 

- В. Витко. Доктринальные представления о предмете договора авторского заказа. 

-  В.  Савина.  Особенности  правовой  охраны  фотографий  как объектов  авторского 

права в цифровую эпоху. 

- А. Чурилов. Охрана баз данных в России и за рубежом. 

- А. Карцхия. Цифровое будущее классической цивилистики. 

- В. Глонина, А. Семенова. Принцип исчерпания прав в цифровой среде: перспективы вторичного 

рынка цифрового контента сквозь призму технологии блокчейн. 

- О. Дворянкин, А. Тихонов. Возможно ли зарабатывать на музыке в цифровую эпоху? 



Интеллектуальная собственность. Промышленная собственность. Март 2018. 

- В. Евстафьев, Л. Хитрова. Мониторинг управления правами Российской Федерации на результаты 

интеллектуальной деятельности. 

-  Е.  Смирнова,  А.  Шишанова.  Проблемы  определения  размера  компенсации  за нарушение 

исключительного права. 

- П. Кохно. Инструментарий инновационного развития высокотехнологичного производства. 

- Б. Леонтьев. Интеллектология – интеграционная наука будущего. 

- А. Чурилов. Патентные тролли: аргументы за и против. 

- В. Глонина, А. Семенова. Товарный знак в ЕАЭС: перспективы и значимость для рынка. 



Интеллектуальная собственность. Промышленная собственность. Апрель 2018. 

-  В.  Антипин,  В.  Евстафьев.  Роль  института  интеллектуальной  собственности  в  российской 

экономике. 

- И. Сухарев, А. Ищенко. О необходимой господдержке НКО, содействующих развитию ИС. 

- И. Николаев. Об изобретениях и полезных моделях в ракетно-космической технике. 

- Р. Галифанов, Р. Карлиев, Г. Галифанов. Промышленный шпионаж, бенчмаркинг и конкурентная 

разведка и способы борьбы с утечкой секретов производства (начало). 

-  М.  Игнатов,  М.  Серова.  Особенности  патентной  охраны  химических  соединений  и способов 

их получения в Евразийском патентном ведомстве (начало). 

- А. Ярцев. Правовое регулирование секрета производства как объекта исключительных прав. 

Интеллектуальная собственность. Промышленная собственность. Май 2018. 

- Н. Мазур, А. Мосяков, Г. Ревинский, А. Фионов. Диверсификация, технологическая разведка 

и патентно-информационная рекогносцировка в сфере ОПК. 

- Р. Галифанов, Р. Карлиев, Г. Галифанов. Промышленный шпионаж, бенчмаркинг и конкурентная 

разведка и способы борьбы с утечкой секретов производства. 

- М. Игнатов, М. Серова. Особенности патентной охраны химических соединений и способов 

их получения в Евразийском патентном ведомстве. 
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- Г. Шлойдо. Научно-технические достижения, охраняемые в режиме коммерческой тайны, как 

рыночный ресурс. 

- Г. Тугускина. Интеллектуальный капитал как инструмент повышения рыночной стоимости 

современной компании. 



Патенты и лицензии. Интеллектуальные права. Март 2018. 

-  О.А.  Городов.  Приобретение  и  использование  исключительного  права  на  средства 

индивидуализации как формы недобросовестной конкуренции. 



-  М.Е.  Игнатов,  М.А.  Серова.  Требования  к  составлению  формулы  изобретения,  относящегося  к 

композиции, в Евразийском патентном ведомстве. 

- В.Ю. Джермакян. Не будем рубить сплеча. 

- О.В. Ревинский.  Условия патентоспособности промышленного образца. 

- В.О. Калятин. План развития технологий как инструмент обеспечения охраны интеллектуальной 

собственности. 

- Е.Б. Гаврилова, Т.Н. Эриванцева.  Проблемы повышения патентной активности медицинских вузов 

России и риск утраты приоритета. 

- Т.В. Апарина. Требования к оформлению международной заявки. 

- Г.И. Сенченя,  Н.В.Романова.  Правовое регулирование трансфера технологий: опыт Германии. 

Патенты и лицензии. Интеллектуальные права. Апрель 2018. 

-  В.И.  Еременко.  Параллельный  импорт  под  защитой  Конституционного  суда  Российской 

Федерации. 

- Э.П. Гаврилов. Правовая охрана лекарственных средств: что необходимо изменить? 

-  М.Е.  Игнатов,   М.А.  Серова.  Требования  к  составлению  формулы  изобретения,  относящегося  к 

композиции, в ЕАПВ. Часть II. 

-  Н.Ю.  Сергеева.  Медиация  в  сфере  интеллектуальной  собственности  в  России:  право  или 

обязанность? 

- С.В. Зыков. Блокчейн и интеллектуальные права: каковы перспективы? 

- Л.Г. Кравц, А.А.Молчанова. Патентная аналитика в системе больших данных. 

-  В.П.  Ткач,  Л.И.  Алешичева.  Управление  результатами  интеллектуальной  деятельности  на 

предприятии при выполнении гособоронзаказа. 

-  Н.В.  Бузова,  Л.Н.  Симонова.  Интеллектуальная  собственность,  традиционные  знания, 

генетические ресурсы: точки соприкосновения и проблемы. 

-  Е.С.  Старостина.  Правовые  аспекты  интеллектуального  анализа  текста  и  данных  в  зарубежных 

правовых системах. 

- С.С. Лосев. Изменения в патентном законодательстве Республики Беларусь. 



Патенты и лицензии. Интеллектуальные права. Май 2018. 

-  В.П.  Павлов.  Исключительное  право  правообладателя  и  интересы  общества: 

пути достижения баланса. 

- Д.И. Серегин. Параллельный импорт: казнить нельзя помиловать. 

- Э.П. Гаврилов. Правовая охрана лекарственных средств: что необходимо изменить? Часть II. 

-  О.О.  Ядревский.  Географическое  указание  и  наименование  места  происхождения  товара: 

соотношение понятий. 

- В.И. Еременко. Патентные пошлины: все выше, и выше, и выше… 

-   В.Ю.  Джермакян.    «Сон  разума  рождает  чудовищ»,  или  Доклад  как  объект  использования 

изобретения. 

- Р.М. Садыков. Проблемы правовой охраны зависимых объектов патентных прав. 

- Я.А. Гончарова. Особенности правового статуса продюсера аудиовизуального произведения. 

-  Н.В.  Бузова,   Л.Н.  Симонова.  Интеллектуальная  собственность,  традиционные  знания, 

генетические ресурсы: точки соприкосновения и проблемы. 
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Электронный журнал Суда по интеллектуальным правами (05.03.2018-16.05.2018). 

- А.А. Анишин, А.В. Хромов. Принцип исчерпания права на товарный знак и параллельный импорт в 

России: настоящее и будущее. 

- А.А. Шамшина. Некоммерческие организации: путь к правовой защите наименования.  

- Э.А. Биюков. Использование товарного знака в ключевом слове (мета-теге keywords) Интернет-

страницы.  

- М.А. Рожкова. Сервис WHOIS должен измениться в соответствии с Общим регламентом по защите 

данных Европейского Союза.  

- Р.И. Хусаинов.  Международная юрисдикция в спорах о нарушении национальных и унитарных 

прав на товарные знаки в интернете. Опыт Европейского союза.  

- А.С. Ворожевич.  Пределы осуществления исключительных прав на стандарт – необходимые 

патентоохраняемые объекты и программное обеспечение. Условия FRAND. 

-Е.А. Смирнова.  О допустимости снижения размера компенсации за нарушение авторских прав в 

случае ее расчета в размере двойной стоимости контрафактного экземпляра.  

- А.Р. Мухгалин. Некоторые аспекты применения «права на забвение» в сети «Интернет».  

- А.М. Зайцев. Индивидуализирующая пародия на товарный знак и ее влияние на исключительное 

право в России.  



3. 

Диссертации 

 

28.06.2018  Фролов  Иван  Владимирович  Правовое  регулирование  дистанционной  торговли 

товарами и услугами, в том числе связанными с объектами авторских и смежных прав 

Тип диссертации: Кандидатская 

Автореферат см. здесь 

Текст диссертации см. здесь 

Отзыв научного руководителя см. здесь 

Место  защиты  –  ФГБОУ  ВО  «Российская  государственная  академия  интеллектуальной 

собственности» 



 

4. 

Блоги 

 

-  Александра  Мальнева.  Как  получить  патент  на  изобретение  наследодателя,  обнаруженный 

после принятия наследства. 

- Анастасия Сковпень. Защитить российских дизайнеров любой ценой. 

- Людмила Лисовская. Как можно продать Вашу интеллектуальную собственность? 

 -  Ларшин  Роман.  Является  ли  Справочник  цен  на  лицензионное  программное  обеспечение 

относимым  доказательством  стоимости  программных  продуктов  при  рассмотрении  дел  о  взыскании 

компенсации за незаконное использование. 

- Довгалюк Александр. Кассация и компенсация — может ли СИП изменить сумму компенсации за 

незаконное использование товарного знака? 

- Татьяна Никитина. Сыр адыгейский. Как уничтожить конкурента? 

- Борис Малахов. Благими намерениями вымощена дорога в суд // СИП запретил выводить 

дженерик на рынок до истечения патента. 





V. 

ЗАРУБЕЖНАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА5 



5 Обзор подготовлен Вальдес-Мартинесом Э.Р., заместителем Генерального директора Всероссийской организации 

интеллектуальной собственности. 
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1.  Монографии  



Новинки зарубежной юридической литературы на английском языке:  

  

- Employment Law and Intellectual Property Law (Critical Concepts in Intellectual Property Law) 

by Ann L. Monotti 

This collection includes twenty-four articles published over a period that spans almost seventy years and 

is related to the law in three jurisdictions. The volume is divided into five parts and brings together influential 

and  significant  scholarly  work  in  this  exciting  field.  The  material  examines  various  themes  that  arise  at  the 

points  at  which  employment  and  intellectual  property  laws  converge:  historical  perspectives  on  employee 

inventions; rationales for default rules; allocation of ownership of employee creation; restraints and employee 

mobility and discusses university approaches and issues.  

Patent Pools, Competition Law and Biotechnology (Routledge Research in Intellectual Property) 

by Devdatta Malshe 

Exploring  the  relationship  between  competition  law  and  technology  pools,  this  book  provides  general-

purpose details of the biotechnology patent pool scheme while discussing historical developments, approaches 

of  the  US  Department  of  Justice,  Federal  Trade  Commission,  and  the  European  Union  Competition 

Commission via EU regulations. In addition to these regulatory approaches and evolution in concept and theory 

of technology pools, this book illustrates relationship issues including tying arrangements and essential facility 

consideration vis-à-vis technology pools.  

EU Data Protection Law 

by Denis Kelleher and Karen Murray 

Data  protection  is  the  statutory  protection  provided  to  protect  the  privacy  of  individuals  with  regard  to 

personal data. Various obligations are imposed on persons who keep personal data, eg that the data must be 

accurate  and  kept  for  lawful  purposes.  EU  Data  Protection  Law  provides  an  analysis  of  the  EU's  proposed 

General Data Protection Regulation.  

Transnational Intellectual Property Law: Text and Cases 

by Robert P. Merges and Seagull Haiyan Song 

Transnational  Intellectual  Property  Law meets  the  need  for  a  book  that  introduces  contemporary 

intellectual property as it is practiced in today‘s global context. Focusing on three major IP regimes – the United 

States,  Europe  and  China  –  the  unique  transnational  approach  of  this  textbook  will  help  law  students  and 

lawyers across the world understand not only how IP operates in different national contexts, but also how to 

coordinate IP protection across numerous national jurisdictions. International IP treaties are also covered, but in 

the context of an overall emphasis on transnational coordination of legal rights and strategies.  

Data Protection: A Practical Guide to UK and EU law 

by Peter Carey 

Now in its fifth edition, this invaluable handbook provides a complete guide to the practical application of 

data protection  law.  It  is  fully  updated  and  expanded to  include  coverage  of  significant  developments  in  the 

practice  of  data  protection,  and  takes  account  of  new  legislation  as  well  as  guidance  published  by  the 

Information Commissioner since the last edition.   

Software Law and Its Applications (Aspen Casebook) 

by Robert W. Gomulkiewicz 

Software  Law  and  its  Application  covers  the  statutes,  cases,  and  regulations  which  provide  legal 

protection for computer software with a practice-focused approach. 

EU Telecommunications Law (Elgar European Law series) 

by Andrej Savin 

EU  Telecommunications  Law provides  a  comprehensive  overview  of  the  current  European  regulatory 

framework as it applies to telecommunications and examines the challenges facing regulators in this sector. 

Key  chapters  focus  on  the  selection  of  appropriate  regulatory  models  that  serve  to  encourage  effective 

investment in next-generation networks and ensure their successful deployment. 
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The  Copyright/Design  Interface:  Past,  Present  and  Future  (Cambridge  Intellectual  Property  and 

Information Law) 

by Estelle Derclaye 

Protecting designs is complex and diverse; it involves deciding whether to protect them by design law, 

copyright law, or by both laws. A single protection may be under- or overprotective but two or more can be 

overprotective if there are no rules regulating the overlap. Legal systems in Europe and abroad have struggled 

to find the most adequate solution to this problem. This book traces the history of the design/copyright interface 

of fifteen countries, selected for their diversity in the way they dealt with the interface. It examines how these 

countries have coped with the problems engendered by the interface, the rules they applied to it over time and 

the reasons for legislative changes. This analysis reveals the most appropriate rules to regulate the interface at 

EU  and  global  level and  will  appeal  to  academics, practising  lawyers,  judges,  students and  policymakers  all 

over the world.  

Computer  Law:  Drafting  and  Negotiating  Forms  and  Agreements  (Commercial  Law  SeriesIntellectual 

Property Series) 

by Richard Raysman and Peter Brown 

Don't draft a computer-related agreement without this guide! Richard Raysman and Peter Brown have 

opened their files to bring you over 100 user-friendly forms and agreements. In Computer Law: Drafting and 

Negotiating  Forms  and  Agreements book  and  CD  you  will  find  discussions  of  such  key  topics  as:  hardware 

acquisition,  financing  and  maintenance;  software  licensing,  development  and  maintenance;  antitrust  law; 

copyright, patent and trade secret protection of software; the Internet and electronic communications; domain 

name registration; the computer contracting process; outsourcing; resellers; software publishing; work for hire; 

electronic fund transfers; the status of source codes under bankruptcy; and litigating computer actions, including 

the use of expert witnesses.  

Big Copyright Versus the People: How Major Content Providers Are Destroying Creativity and How to 

Stop Them 

by Martin Skladany 

When the idea of copyright was enshrined in the Constitution it was intended to induce citizens to create. 

Today, however, copyright has morphed into a system that offers the bulk of its protection to a select number of 

major corporate content providers (or Big Copyright), which has turned us from a country of creators into one of 

consumers who spend, on average, ten hours each day on entertainment. In this alarming but illuminating book, 

Martin Skladany examines our culture of overconsumption and shows not only how it leads to addiction, but 

also how it is unraveling important threads - of family, friendship, and community - in our society. Big Copyright 

versus the People should be read by anyone interested in understanding how Big Copyright managed to get 

such a lethal grip on our culture and what can be done to loosen it. 

The Right of Publicity: Privacy Reimagined for a Public World 

by Jennifer Rothman 

Who controls how one‘s identity is used by others? This legal question, centuries old, demands greater 

scrutiny in the Internet age. Jennifer Rothman uses the right of publicity―a little-known law, often wielded by 

celebrities―to answer that question, not just for the famous but for everyone. In challenging the conventional 

story of the right of publicity‘s emergence, development, and justifications, Rothman shows how it transformed 

people  into  intellectual  property,  leading  to  a  bizarre  world  in  which  you  can  lose  ownership  of  your  own 

identity.   

The Law of Advertising, Marketing and Promotions (Commercial LawBusiness Law Series) 

by David Bernstein and Bruce Keller 

Topics covered include: statutes, regulations, and case law; industry rules such as television network and 

Children's  Advertising  Review  Unit  (CARU)  guidelines;  false  advertising  claims  and  defenses;  consumer 

surveys; intellectual property infringement, fair use and trademark dilution; direct marketing, sweepstakes, and 

contests; keywords, pop-ups and other online ads; rules for special products and industries; pros and cons of 

litigation in various fora; remedies; and more.  

Cyberlaw: Intellectual Property in the Digital Millennium (Intellectual Property Law Series) 

by Jay Dratler Jr. and Stephen M. McJohn 
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Cyberlaw:  Intellectual  Property  in  the  Digital  Millennium  is  the  definitive  guide  to  the  revolution  in 

copyright law brought about by the need to protect against piracy and unauthorized copying on the Internet. 

This newly updated law book explains the anti-circumvention and anti-trafficking rules of the Digital Millennium 

Copyright  Act  (DMCA),  the  Act's  provisions  for  protecting  copyright  management  information  (CMI),  and  its 

attempts  to  reduce  Internet  service  providers'  exposure  to  primary  and  secondary  liability  for  copyright 

infringement. It parses the anti-trafficking rules and discusses in detail how several courts have failed to apply 

the rules correctly to complex technologies. It also explains how these rules derived from the emerging ―federal 

common law‖ of copyright and how the still-developing federal common law may make resort to these rules 

unnecessary.  

The Oxford Handbook of Intellectual Property Law (Oxford Handbooks) 

by Rochelle C. Dreyfuss and Justine Pila 

We  live  in  an  age  in  which  expressive,  informational,  and  technological  subject  matter  are  becoming 

increasingly  important.  Intellectual  property  is  the  primary  means  by  which  the  law  seeks  to  regulate  such 

subject  matter.  It  aims  to  promote  innovation  and  creativity,  and  in  doing  so  to  support  solutions  to  global 

environmental and health problems, as well as freedom of expression and democracy.  

Pharmaceutical  Patent  Protection  and  World  Trade  Law:  The  Unresolved  Problem  of  Access  to 

Medicines (Routledge Research in Intellectual Property) 

by Jae Sundaram 

Patents, including pharmaceutical patents, enjoy extended protection for twenty years under the TRIPs 

Agreement. The Agreement has resulted in creating a two-tier system of the World Trade Organisation Member 

States,  and  its  implementation  has  seen  the  price  of  pharmaceutical  products  skyrocket,  putting  essential 

medicines beyond the reach of the common man. The hardest hit populations come from the developing and 

least developed countries, which have either a weak healthcare system or no healthcare at all, where access to 

essential and affordable medicines is extremely difficult to achieve. 

Pharmaceutical Patent Protection and World Trade Law studies the problems faced by these countries in 

obtaining  access  to  affordable  medicines  for  their  citizens  in  light  of  the  TRIPS  Agreement.  It  explores  the 

opportunities  that  are  still  open  for  some  developing  countries  to  utilise  the  flexibilities  available  under  the 

TRIPS Agreement in order to mitigate the damage caused by it. The book also examines the interrelationship 

between  the  world  governing  bodies,  and  the  right  to  health  contained  in  some  of  the  developing  country‘s 

national constitutions.  

International Telecommunications Law and Policy 

by Uchenna Jerome Orji 

Since  the  revolution  in  modern  telecommunications  that  followed  the  invention  of  the  telegraph, 

telecommunication  networks  have provided  channels  for  the  fast delivery of  communications  across  national 

borders. This transnational nature of telecommunication networks have led to the establishment of international 

regulatory  regimes  on  the  subject.  On  the  other  hand,  developing  countries  consider  regional  economic 

integration  as  a  major  strategy  for  promoting  trade  and  development,  telecommunications  have  been  seen 

within  this  context  as  a  strategic  tool  for  facilitating  regional  economic  integration.  This  has  also  led  to  the 

establishment of regional telecommunication regulatory regimes that aim to promote regional integration and 

regulatory harmonization.  

US Patent Law for European Patent Professionals: Third Edition 

by A. Nickel 

The  third  edition of  this  well-known  reference  is unrevised  from  the  second  edition.  It  is  addressed  to 

European patent attorneys, paralegals, or technical specialists with experience prosecuting applications before 

the  European  Patent  Office  (EPO).  Starting  from  the  European  perspective,  differences  between  US  and 

European  patent  law  are  explained  in  detail.  Both  theoretical  topics  as  well  as  practical  applications  of 

peculiarities of US patent law are explained, with numerous examples and question sets to test the reader's 

knowledge.  

Special Issue: Law and the Imagining of Difference (Studies in Law, Politics, and Society) 

by Austin Sarat 

Studies in Law, Politics, and Society provides a vehicle for the publication of scholarly articles within the 

broad parameters of interdisciplinary legal scholarship. In this latest edition of this highly successful research 
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series, chapters examine a diverse range of legal issues and their impact on and intersections with society. This 

volume focusses on Law and the Imagining of Difference with each chapter examining how law responds to the 

claims of difference, how and when it recognizes difference and accommodates it, as well as when and why 

such  recognition  and  accommodation  is  resisted.  Topics  covered  include  disability,  same-sex  marriage  and 

gender equality. This volume brings together leading scholars and will be vital reading for all those researching 

in this subject area.  

EU Intellectual Property Law and Policy: Second Edition (Elgar European Law series) 

by Catherine Seville 

This fully updated book offers a compact and accessible account of EU intellectual property (IP) law and 

policy. The digital age brings many opportunities, but also presents continuing challenges to IP law as the EU's 

programme  of  harmonisation  unfolds.  As  well  as  addressing  the  main  IP  rights (copyright,  patents,  designs, 

trade marks and related rights), the book also considers IP's relationship with the EU's rules on free movement 

of goods and competition, as well as examining the enforcement of IP rights.  

Copyright Infringement (Comparative Law Yearbook of International Business) 

by Dennis Campbell 

There  is  little  doubt  that,  with  the  emergence  of  the  Internet,  social  media,  video  streaming,  and  new 

technologies that facilitate the pirating of copyrighted content, the issue of copyright infringement is increasingly 

important  in  a  global  economy.  Therefore,  it  is  timely  that  copyright  infringement  be  examined here from  an 

international perspective.  

Intellectual Property: Valuation, Exploitation, and Infringement Damages 

by Russell L. Parr 

Intellectual  Property simplifies  the  process  of  attaching  a  dollar  amount  to  intellectual  property  and 

intangible  assets,  be  it  for  licensing,  mergers  and  acquisitions,  loan  collateral,  investment  purposes,  and 

determining infringement damages.  

The EU General Data Protection Regulation (GDPR): A Commentary 

by Lukas Feiler and Nikolaus Forgó 

From May 2018, the General Data Protection Regulation 2016/679 (GDPR) replaces the Data Protection 

Directive 95/46/EC, representing a significant overhaul of data protection law in the European Union. Applicable 

to all EU Member States, the GDPR's relevance spans not only organisations operating within the EU, but also 

those  operating  outside  the  EU.  This  commentary,  published  in  association  with  German  Law  Publishers, 

provides a detailed look at the individual articles of the GDPR and is an essential resource aimed at helping 

legal practitioners prepare for compliance.  

Rules of Patent Drafting: Guidelines from Federal Circuit Case Law 

by Joseph E. Root 

Rules  of  Patent  Drafting:  Guidelines  from  Federal  Circuit  Case  Law presents  a  unique  approach  to 

mastering the art of patent drafting. Author Joseph Root distills Federal Circuit jurisprudence into a set of rules, 

each embodying the essence of requirements for patent validity in a given area. One cannot employ these rules 

by  rote,  but  understanding  and  applying  their  underlying  principles  will  lead  to  bulletproof  patents.  Earlier 

editions gained widespread praise from reviewers and bloggers.  

Intellectual  Property  and  the  New  International  Economic  Order:  Oligopoly,  Regulation,  and  Wealth 

Redistribution in the Global Knowledge Economy 

In economic sectors crucial to human welfare - agriculture, education, and medicine - a small number of 

firms  control  global  markets,  primarily  by  enforcing  intellectual  property  (IP)  rights  incorporated  into  trade 

agreements made in the 1980s onward. Such rights include patents on seeds and medicines, copyrights for 

educational texts, and trademarks in consumer products.   

Mediation: Creating Value in International IP Disputes 

by Theophile Margellos and Sophia Bonne 

Mediation: Creating Value in International Intellectual Property Disputes offers readers key information, 

incentives and tips to make an informed decision on the use of mediation in the IP area. Mediation is a risk 

management tool that can significantly mitigate inherent litigation risks, leaving companies free to concentrate 

on  the  core  business  of  developing  markets  for  their  products  and  services.  If  and  when  disputes  arise, 
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mediation provides the means to handle them confidentially and thus keeps them out of the public domain. This 

book is the first work of its type devoted to the practical A to Z of IP mediation.  

PATENT OFFICE POST GRANT PROCEEDINGS 

by Joshua S. Wyde 

In  the  late  1990s,  the  Federal  Circuit  approved  the  patenting  of  software  and  business  methods.  A 

decade later, many believed that these types of patents were generally poor, and were hindering rather than 

helping  innovation.  In  addition,  the  rise  of  non-practicing-entity  lawsuits—pejoratively  known  as  "patent  troll" 

suits—spurred mega-corporations to heavily lobby congress for patent reform. While the Supreme Court acted 

to fix the problems with a string of decisions (including EBay Inc. v. MercExchange; KSR v. Teleflex; Octane 

Fitness v. ICON Health & Fitness; and Alice Corp. v. CLS Bank Int'l), there was no guarantee these changes 

would be effective and certainly would not wholly remedy the large number of problematic patents that were "in 

the wild." 

Research Handbook on Intellectual Property and Creative Industries (Research Handbooks in Intellectual 

Property series) 

by Abbe E.L. Brown and Charlotte Waelde 

The  creative  industries  are  becoming  of  increasing  important  from  economic,  cultural,  and  social 

perspectives.  This  Handbook  explores  the  relationship,  whether  positive  or  negative,  between  creative 

industries and intellectual property (IP) rights.  

Patent Infringement 

by LandMark Publications 

THIS  CASEBOOK  contains  a  selection  of  U.  S.  Court  of  Appeals  decisions  that  analyze  and  discuss 

discuss issues surrounding patent infringement. * * * "Direct infringement under § 271(a) occurs where all steps 

of  a  claimed  method  are  performed  by  or  attributable  to  a  single  entity."  Akamai  Techs.,  Inc.  v.  Limelight 

Networks, Inc., 797 F.3d 1020, 1022 (Fed. Cir. 2015) (en banc) (citing BMC Res., Inc. v. Paymentech, L.P., 498 

F.3d 1373, 1379-81 (Fed. Cir. 2007)). The key inquiry, "[w]here more than one actor is involved in practicing the 

steps," is whether "the acts of one are attributable to the other such that a single entity is responsible for the 

infringement." Id. (emphasis added).   

Acing Intellectual Property (Acing Series) 

by W. Robinson 

This study aid uses outline-like checklists to lead law students through the analytical steps necessary to 

analyze intellectual property issues. The book covers trademark, patent, copyright, and trade secret law. Each 

chapter  begins  with  a  brief  review  of  the  important  rules  and  concepts  that  govern  a  particular  area  of 

intellectual  property  law.  The  review  material  is  followed  by  a  checklist  that  provides  students  with  a  clear 

roadmap  for  answering  intellectual  property  questions.  Each  chapter  concludes  with  practice  problems  and 

solutions that illustrate how students can use the checklist to analyze intellectual property issues.  

Intellectual Property, Finance and Corporate Governance (Routledge Research in Intellectual Property) 

by Janice Denoncourt 

IP law has evolved from being a little pool to a big ocean. Corporate governance needs to respond to 

society‘s rising expectations of directors and boards as the impact of the global intellectual property ecosystem 

is  felt.  How  can  a  responsible  corporate  culture  of  IP  transparency  be  stimulated  to  create  a  rosy  future  to 

connect  corporate  communication  with  the  desires  of  shareholders,  investors  and  other  stakeholders?  The 

astonishing  lack  of  material  quantitative  and  qualitative  information  companies  report  about  their  IP  assets 

makes it difficult for shareholders and other stakeholders to assess directors‘ stewardship of those  assets – a 

pressing corporate governance issue in the 21st century.  

Entertainment Law & Litigation, 2017-2018 Edition 

by Charles J. Harder 

Entertainment  Law  &  Litigation  (2017-2018  Edition), edited  by  Charles  J.  Harder,  provides  in-depth 

discussion and analysis of the substantive law regarding the subjects that most frequently arise in entertainment 

law and litigation, and provides guidelines, tips and recommendations on how to properly litigate in these areas, 

on  behalf  of  both  plaintiffs  and  defendants,  including  studios,  talent  and  independent  producers  and 

distributors.   

Customs Enforcement of Intellectual Property Rights, 2018 ed. 
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by Timothy P. Trainer and Vicki E. Allums 

Customs  Enforcement  of  Intellectual  Property  Rights  explains  how  Customs  administrations  protect 

intellectual  property,  providing  a  detailed  guide  to  international  standards  and  trends.  This  book  highlights 

developments  in  U.S.  and  international  customs  intellectual  property  enforcement,  and  contains  valuable 

information  on  statutorily  resolving  customs  enforcement  issues.  It  offers  answers  to  infrastructure questions 

raised by foreign officials and: Explains the value of customs as part of a corporate IPR enforcement strategy; 

Provides  the  legal  framework  for  U.S.  agencies  to  take  action  to  detain,  seize,  forfeit,  and  destroy  goods; 

Summarizes  the  effects  of  the  Trade  Facilitation  and  Trade  Enforcement  Act  of  2015  (TFTEA)  on  customs 

information  disclosure:  authorizing  Customs  to  disclose  unredacted  information  in  trademark  and  copyright 

cases, and clarifying Customs' legal bases for actions to stop the importation of circumvention devices; 

New York Intellectual Property Law 

by Eric E. Bensen 

A one-stop reference to the New York and federal statutes and NYCRR regulations governing intellectual 

property matters. 

In  one  convenient  volume,  you'll  find: •   An  introductory  chapter  that  clarifies  complex  statutes  and 

explains  the  interplay  of  state  and  federal  law•   The  complete  text  of  applicable  New  York  statutes  and 

regulations as well as the federal statutes•   Expert practice commentary accompanying key provisions of the 

law•   Helpful  checklists  alerting  you  to  all  statutes  and  regulations  impacting  on  a  specific  issue•   Sample 

agreements and litigation forms. 

California Intellectual Property Laws 

by Thomas J. Peistrup and Laura M. Lloyd 

Get complete and fully updated text provisions for all relevant California and intellectual property statutes 

along with expert commentary with California Intellectual Property Laws. Includes an Introduction that provides 

an  overview  of  intellectual  property  law  and  Finding  Aids  that  consist  of  topical  references  to  Federal  and 

California statutes.  

Biodiversity, Genetic Resources and Intellectual Property: Developments in Access and Benefit 

Sharing (Routledge Research in Intellectual Property) 

by Kamalesh Adhikari and Charles Lawson 

Debates about Access and Benefit Sharing (ABS) have moved on in recent years. An initial focus on the 

legal  obligations  established  by  international  agreements  like  the  United  Nations Convention  on  Biological 

Diversity and the form of obligations for collecting physical biological materials have now moved to a far more 

complex  series  of  disputes  and  challenges  about  the  ways  ABS  should  be  implemented  and  enforced: 

repatriation of resources, technology transfer, traditional knowledge and cultural expressions; open access to 

information and knowledge, naming conventions, farmers‘ rights, new schemes for accessing pandemic viruses 

and sharing DNA sequences, and so on.  

Reconciling  Copyright  With  Cumulative  Creativity:  The  Third  Paradigm  (Ceipi  Studies  in 

Intellectual Property) 

by Giancarlo Frosio 

Reconciling  Copyright  with  Cumulative  Creativity:  The  Third  Paradigm examines  the  long  history  of 

creativity, from cave art to digital remix, in order to demonstrate a consistent disparity between the traditional 

cumulative mechanics of creativity and modern copyright policies.  

Intellectual Property: Cases and Materials (American Casebook Series) 

by Mary LaFrance and Gary Myers 

This  revised  and  thoroughly  updated  Fifth  Edition  (formerly  Lange,  LaFrance,  Myers,  and  Lockridge's 

Intellectual  Property  casebook)  includes  all  significant  legislative  and  judicial  developments  through  March 

2018. The existing materials were streamlined (and in some areas restructured) to provide space for extensive 

updates on new topics and recent developments without notably lengthening the book. The book covers central 

issues with appropriate depth and breadth and contains optional extensions into additional topics; as a result, it 

gives  professors  the flexibility  to  use  the book  in  connection  with a  variety  of IP  courses and  to  choose the 

areas they wish to emphasize.  

Brands, Geographical Origin, and the Global Economy: A History from the Nineteenth Century to 

the Present (Cambridge Studies in the Emergence of Global Enterprise) 
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by David M. Higgins 

Indications  of geographic  origin  for  foodstuffs  and  manufactures  have  become an  important  source of 

brand  value  since  the  beginnings  of  globalization  during  the  late  nineteenth  century.  In  this  work,  David  M. 

Higgins  explores  the  early  nineteenth-century  business  campaigns  to  secure  national  and  international 

protection of geographic brands. He shows how these efforts culminated in the introduction of legal protocols 

which protect such brands, including, 'Champagne', 'Sheffield', 'Swiss made' watches and 'Made in the USA'.  

The Protection of Traditional Knowledge on Genetic Resources 

by Frantzeska Papadopoulou 

Traditional  knowledge  protection  methods  are  becoming  increasingly  out-dated  in  the  face  of 

modern  challenges.  Focussing  on  the  protection  of  traditional  knowledge  and  related  genetic 

resources,  this  book  is  the  first  of  its  kind  to  amalgamate  a  novel  theoretical  framework  with  the 

practical applications of the combined theories of Rawls and Coase.  

The  Patentability  of  Software:  Software  as  Mathematics  (Routledge  Research  in  Intellectual 

Property)  

by Anton Hughes 

This book explores the question of whether software should be patented. It analyses the ways in which 

the  courts  of  the  US,  the  EU  and  Australia  have  attempted  to  deal  with  the  problems  surrounding  the 

patentability  of  software,  and  describes  why  it  is  that  the  software  patent  issue  should  be  dealt  with  as  a 

patentable subject matter issue, rather than as an issue of novelty or non-obviousness.  

From Invention to Patent: A Scientist and Engineer's Guide 

by Steven H. Voldman 

Invention  and  patents  continues  to  be  an  important  issue  in  technology  and  our  global 

economy. Invention  and  Patenting provides  a  clear  picture  of  how  to  be  a  prolific  inventor,  to  understand 

patents, and the patent process.  It provides an illuminating insight into the writing of invention disclosures to 

patents  from  the  submission  process  to  final  drafts.  The  book  shows  how  to  communicate  effectively  with 

patent lawyers and patent examiners, teaching the language of ―legalese.‖  

Licensing Update, 2018 Edition 

by Gregory J. Battersby;Charles W. Grimes 

Licensing Update 2018 is the definitive one-volume handbook covering the year's most significant cases 

and  developments  in  licensing. It  identifies  critical  trends  that licensing  professionals  and  practitioners  must 

understand thoroughly in this rapidly evolving area. Up-to-date, incisive, analytical, and essential, this valuable 

manual helps you keep up with the explosive pace of licensing with guidance from licensing experts in their 

area of specialty.   

Milgrim on Trade Secrets, Volume 4 

by Roger M. Milgrim and Eric Bensen 

Milgrim on Trade Secrets is the most frequently cited treatise in trade secrets law. Written by two 

recognized experts with practical experience in all aspects of trade secrets protection and litigation, it is 

cited as "the authority" in over 200 trade secret cases, including 11 state and federal cases in the past 

two years alone.   

Patent Office Rules and Practice: Patent Office Rules Book 

by Lester Horwitz and Ethan Horwitz 

Patent Office Rules Book Volume of the set. 

The Cornerstone of Any Thriving Patent Law Practice. Detailed Rule-by-Rule Analysis of the Patent and 

Trademark Office Rules of Practice. Covers Every Area of PTO Practice. Practice-Proven Forms for Handling 

All Transaction With the PTO.  

Intellectual Property Counseling and Litigation, Volume 1 

by Lester Horwitz and Ethan Horwitz 

Volume 1 in the set.Intellectual Property Counseling and Litigation is built to give the general practitioner 

a tool to in advising clients on various aspects of IP law. Each chapter of the treatise covers a specific area of IP 

law  in  a  way  that  someone  unfamiliar  with  that  area  can  quickly  get  up  to  speed  and  advise  clients.  Each 

chapter is written by an expert in that area of IP law and not only provides a general overview of that area, but 
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also  gives  insights  that  only  come  with  years  of  practical  experience.  If  you  have  only  one  IP  book  in  your 

library, this is the one to have.  

U.S. Patent Prosecutors Desk Reference 

by Joshua P. Graham and Thomas G. Marlow 

U.S.  Patent  Prosecutors  Desk  Reference by  Joshua  P.  Graham  &  Thomas  G.  Marlow,  assists  patent 

prosecutors in responding to Office Actions issued by the United States Patent and Trademark Office (USPTO) 

rejecting patent application claims. It is a quick, reliable reference to assist prosecutors in creating, researching, 

and supporting patentability arguments. Each section of the reference work includes the basis for the rejection, 

responses  to  the  rejection,  and  legal  authority  supporting  the  responses.  It  cites  to  the  Manual  of  Patent 

Examining  Procedure  and  offers  comprehensive  and  updated  sources  of  law  that  correspond  to  recent 

rejections made by the USPTO.  

The International Comparative Legal Guide to: Trade Marks 2018 (The International Comparative Legal 

Guide Series) 

Welcome to the 2018 edition of The International Comparative Legal Guide to: Trade Marks. This book 

draws on the expertise of trade mark lawyers around the world to provide a valuable guide to the procedures 

and issues affecting trade marks in 47 jurisdictions. 



Новинки зарубежной юридической литературы на португальском языке:  

  

Telecomunicacoes Brasileiras: Regulacao e Glossario do Setor (Portuguese Edition) 

by Marcio Iorio Aranha and Joao Alberto de Oliveira Lima 

Em  um  único  volume,  foram  reunidos  a  Lei  Geral  de  Telecomunicações,  o  Código  Brasileiro  de 

Telecomunicações  e  os  artigos  da  Constituição  Federal,  do  Código  Civil,  do  Código  Penal  e  do  Código  de 

Processo  Penal  pertinentes  ao  setor  de  telecomunicações  referenciados  à  legislação  e  regulação  em  vigor 

atualizadas  até  1º  de  janeiro  de  2018,  cobrindo  os  aspectos  mais  relevantes  para  os  atores  do  setor  de 

telecomunicações,  sejam  eles  empreendedores,  reguladores,  formuladores  de  políticas  públicas,  gestores, 

representantes da indústria, ou mesmo de atividades que se utilizam das redes de telecomunicações para seus 

modelos de negócios, como é o caso da Internet.  

Constituicao e Leis Referenciadas de Telecomunicacoes (2018) (Colecao de Normas e Julgados de 

Telecomunicacoes Referenciados) (Volume 1) (Portuguese Edition) 

by Marcio Iorio Aranha and Joao Alberto de Oliveira Lima 

Brazil's  Telecommunications  Law  Compendium  (2018).  A  Coleção  de  Normas  e  Julgados  de 

Telecomunicações Referenciados é composta por 5 volumes. 



Новинки зарубежной юридической литературы на испанском языке:  

  Estudios de Derecho de autor y derechos afines (Propiedad Intelectual) (Spanish Edition) 

by Ricardo Antequera Parilli 

Recorrido  por  los  principales  elementos  configuradores  tanto  del  Derecho  de  autor  como  de 

otros  afines  o  conexos,  desde  sus  principios  y  límites  hasta  el  estatus  jurídico  de  las  entidades  de 

gestión, o las nuevas industrias del entretenimiento y el conocimiento.  

Sujetos del derecho de autor (Propiedad Intelectual) (Spanish Edition) 

by César Iglesias Rebollo and Raquel Esther de Román Pérez 

En  esta  obra  se  reúnen  los  trabajos  seleccionados  para  su  publicación  de  los  presentados  en  el  III 

Premio  ASEDA  de  artículos  doctrinales,  resultando  premiado  el  artículo  de  Raquel  de  Román  Pérez,  ―Una 

visión particular sobre la obra colectiva y la difícil cuestión de los `Derechos morales´ de la persona jurídica‖.  

Biodiversidad  y  propiedad  intelectual  en  disputa:  Situación,  propuestas  y  políticas  públicas 

(Spanish Edition) 

by Santiago Roca Tavella 

Las patentes nacieron para proteger, durante cierto tiempo, a creadores e inventores, para evitar que la 

competencia copiara sus productos y les impidiera obtener una rentabilidad adecuada a la inversión realizada. 

Pero ¿qué sucede cuando la investigación y el desarrollo de las grandes corporaciones se basan en recursos 
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biológicos ya existentes y sobre los cuales los llamados pueblos indígenas o comunidades locales poseen un 

conocimiento  y  prácticas  ancestrales?  ¿Hay  modo  de  asegurarles  a  estos  pueblos  que  los  recursos  y  sus 

conocimientos sobre miles de plantas que han "criado" en siglos sean compensados por el uso que terceros 

puedan hacer de ellos?   

Reformas recientes de la Propiedad Intelectual (Spanish Edition) 

by Carlos Rogel Vide and José Antonio Vega Vega 

Esta  obra  es  la  continuación  de  la  obra  “Límites  del  derecho  de  autor”,  con  ISBN  978-84-290-

1454-9,  y  tiene  su  origen  en  las  ponencias  presentadas  por  sus  autores  en  las  Jornadas  sobre  las 

reformas recientes de la Propiedad Intelectual, organizadas por ASEDA y patrocinadas por AISGE en el 

Centro Universitario de Plasencia.  

Administraciones públicas y propiedad intelectual (Spanish Edition) 

by Eduardo Serrano Gómez and Rosa Martínez Posada 

Trabajo  que  agrupa  los  debates  mantenidos  en  el  curso  ―Administraciones  públicas  y  Propiedad 

Intelectual‖ organizado por ASEDA y AISGE en 2006, en la localidad de Ribadesella. Entre otros se trató de la 

función  y  posición  de  las  Administraciones  públicas para  la  Propiedad  Intelectual  ―post  mortem  auctoris‖,  el 

control  de  tirada,  depósito  legal  y  los  signos  protectores  de  los  derechos  de  Propiedad  Intelectual,  la 

remuneración  compensatoria  por  copia  privada  y  otras  remuneraciones,  el  registro  general  de  la  Propiedad 

Intelectual, fomento y control de las entidades de gestión y la comisión mediadora y arbitral en la Propiedad 

Intelectual.  

Temas  de  Derecho  de  la  Comunicación  en  la  jurisprudencia  del  Supremo  Tribunal  Federal: 

Internet  -  Telecomunicaciones  -  Radiodifusión  -  TV  por  Suscripción  da  Comunicação  nº  2  (Spanish 

Edition)  

by Ericson M. Scorsim 

El libro destaca la jurisprudencia del Supremo Tribunal Federal de Brasil sobre los sectores de internet, 

telecomunicaciones, radiodifusión y Tv por suscripción, en el período que va de 1998 a 2008. La obra está 

destinada a América Latina, México, España y la comunidad hispana residente en los Estados Unidos. Es de 

interés de los abogados, profesores de derecho, estudiantes, periodistas, autoridades reguladoras, inversores 

y  emprendedores,  ejecutivos  de  los  sectores  de  internet,  telecomunicaciones,  radiodifusión  y  la  tv  por 

suscripción.  

La  protección  de  la  propiedad  intelectual  vulnerada  en  internet:  Determinación  del  órgano 

competente según el sistema español. (Premio Antonio Delgado nº 4) (Spanish Edition) 

by Patricia Llopis Nadal 

En el estado actual de la tecnología y gracias a Internet, determinados modelos de negocio existentes, 

como  el  streaming,  la  descarga  directa o  el  intercambio  mediante  redes P2P, han  contribuido  a una  mayor 

difusión y acceso a los contenidos protegidos por parte de los usuarios. Sin embargo, también han sido y son 

utilizados en ocasiones para hacer un uso ilícito de dichas explotaciones, permitiendo el acceso a contenidos 

protegidos sin autorización de los titulares de derechos.   

La  jurisprudencia  del  Tribunal  de  Justicia  de  la  Unión  Europea  en  materia  de  propiedad 

intelectual (Spanish Edition) 

by Rafael Sánchez Aristi and Nieves Moralejo Imbernón 

En el volumen que presentamos al lector se recoge, de manera extractada y sistematizada, a la par que 

se  comenta  y  analiza,  la  jurisprudencia  emitida  por el  Tribunal  de  Justicia  de  la  Unión  Europea  (TJUE),  en 

materia  de  derechos  de  autor  y  derechos  conexos.  Se  trata  de  la  jurisprudencia  en  materia  de  "propiedad 

intelectual", tal y como esta noción se utiliza en España y otros países de tradición continental, excluyendo por 

tanto  lo  relativo  a  derechos  de  propiedad  industrial  (v.  gr.  patentes,  marcas,  diseños).  No  se  incluyen 

decisiones relativas a aspectos de Derecho de la competencia ligados a derechos de autor y conexos, que en 

algunos casos han dado lugar a pronunciamientos del Tribunal de Justicia o del Tribunal de Primera Instancia, 

ni  por  descontado  decisiones  procedentes  de  instancias  comunitarias  no  jurisdiccionales.  En  la  práctica 

totalidad de los casos, las sentencias objeto de tratamiento han sido dictadas en procedimientos de petición de 

decisión prejudicial, aunque algunas tienen su origen en recursos por incumplimiento. 



Новинки зарубежной юридической литературы на итальянском языке:  
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Diritto d'Autore in Fotografia (Italian Edition) 

by Avvocato Claudia Roggero 

La fotografia e il copyright: gli articoli più letti di dandi media, la differenza tra foto artistica e semplice 

secondo il diritto d'autore e la tutela legale delle opere fotografiche.  

Il  diritto  d’autore  nell’opera  cinematografica  e  audiovisiva  (DISCIPLINA  DELL'AUDIOVISIVO) 

(Italian Edition) 

by Marco Barone 

Il  volume  fornisce  una  panoramica  completa  relativamente  alla  materia  del  diritto  d‘autore  in  ambito 

audiovisivo.  Partendo  dal  testo  di  riferimento  fornito  dalla  Legge  n.  633  del  1941  verranno  analizzate  le 

evoluzioni legislative interne e comunitarie, anche in relazione ai contestuali sviluppi tecnologici. Il volume cerca 

di  combinare  approfondimenti  teorici  e  soluzioni  pratiche,  e  si  propone  come  guida  giuridica  per  produttori 

indipendenti, filmakers e per tutti i professionisti del diritto che vogliono approfondire la conoscenza di questa 

specifica area.  

Le liberatorie di Diritto d'Autore: Quando servono e Come scriverle (Italian Edition) 

by Avvocato Claudia Roggero 

Piccolo vademecum su quando e perché servono le liberatorie di diritto d'autore e su come scriverle. Ho 

raccolto le liberatorie che utilizzo di più, da quella dei diritti delle riprese video e dei diritti di immagine, per chi 

vuole girare un video per strada filmando i passanti, a quella fotografica, per chi vuole utilizzare del fotografie 

coperte da copyright. Troverai all'interno anche esempi e modelli da utilizzare.  

Il diritto di immagine: Raccolta degli degli articoli più letti estratta da dandi media (Italian Edition) 

by Avvocato Claudia Roggero 

In  questo  libro  ho  raccolto  gli  articoli  più  letti  e  pubblicati  in  questi  2  anni  (2016-2018)  su 

www.dandi.media. All'interno troverai anche il testo di una liberatoria diritti di immagine.  

Come funziona il Copyright su YouTube?: FAQ YouTube: le vostre Domande e le nostre Risposte 

(Italian Edition) 

by Claudia Roggero 

Il libro FAQ YouTube: le vostre Domande e le nostre Risposte, è un piccolo manuale che spiega in modo 

facile  come  funziona  il  copyright  su  YouTube.  In  questo  libretto  troverete  tut i  gli  articoli  del  nostro  blog 

www.dandi.media scritti in base alle domande inviateci da chi usa YouTube per postare contenuti e le risposte 

alle domande, postate dai lettori online, su come funziona il copyright su YouTube. 

Новинки зарубежной юридической литературы на французском языке:  

  

Licences DPI de brevet, commercialisation de la technologie, marketing de l'innovation: Première 

partie, principes fondamentaux des DPI (French Edition) 

by Aynampudi SubbaRao and Roshan Aynampudi 

Le guide de l'association « Indian Innovators Association » aidera les chercheurs et les innovateurs à 

bien comprendre la différence entre l'octroi de licences de brevets, la commercialisation de la technologie et le 

marketing de l'innovation. Ils sont tous importants, mais chaque sujet est différent. La propriété intellectuelle est 

un dénominateur commun et le lecteur est confronté aux principes fondamentaux de la propriété intellectuelle 

avant  de  passer  aux  explications  de  chacun  des  trois  sujets.  Vous  êtes  excité  par  votre  recherche  et  votre 

innovation, mais pourquoi le marché ne répond-il pas? 

Новинки зарубежной юридической литературы на немецком языке:  

  

Kritik  Der  Ontologie  Des  Immaterialguterrechts  (Geistiges  Eigentum  Und  Wettbewerbsrecht) 

(German Edition) 

by Alexander Peukert 

Das `geistige Eigentum` basiert auf einer spezifischen Vorstellung von Wirklichkeit. Demnach existieren 

immaterielle  Guter  wie  Werke,  Erfindungen  und  Designs,  die  von  ihren  Verkorperungen  in  Buchern, 

Erzeugnissen  usw.  strikt  zu  unterscheiden  sind.  Alexander  Peukert  unterzieht  diese  Ontologie  einer 
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rechtsrealistischen Kritik. Er zeigt, dass das herrschende Paradigma philosophisch unplausibel ist, sich erst im 

18.  Jahrhundert  durchsetzte  und  uber  nur  geringe  juristische  Erklarungskraft  verfugt.  Das  abstrakte 

Immaterialgut ist eine sprachliche Konstruktion, deren alleiniger Zweck darin besteht, ein Eigentumsobjekt zu 

fingieren. Realitatsnaher und damit regelungsadaquater ist eine handlungs- und artefaktbasierte IP-Theorie, die 

das  Urheberrecht  und  die  gewerblichen  Schutzrechte  als  ausschliessliche  Rechte  zur  Herstellung  und 

sonstigen Nutzung von Artefakten begreift.  

Die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO): Ein Leitfaden für die Anwaltskanzlei mit Checklisten 

(German Edition) 

Die  Autorin,  erfahrene  Anwältin  und  Expertin  für  Datenschutzrecht,  wendet  sich  mit  diesem  Leitfaden 

direkt  an  die  kleine  und  mittelgroße  Anwaltskanzlei.  In  verständlicher  Sprache  schildert  sie  die 

Herausforderungen, die durch die DSGVO auf jede Kanzlei zukommen, und gibt dem Leser Lösungen an die 

Hand.  Grundriss des Urheberrechts (Start ins Rechtsgebiet) (German Edition) 

by Peter Lutz 

Aus dem Inhalt: - Einleitung - Urheberrecht und andere Rechte  - Der Werkbegriff des Urheberrechts  - 

Dauer  des  Urheberrechts  -  Der  Urheber  -  Rechte  des  Urhebers  -  Schranken  des  Urheberrechts  -  Die 

Leistungsschutzrechte - Schutzbestimmungen  - Sanktionen bei der Verletzung – Verwertungsgesellschaften - 

Allgemeines  Urhebervertragsrecht  -  Der  Verlagsvertrag  –  Wahrnehmungsverträge  -  Typische 

Vertragsgestaltungen der Praxis - Internationales Urheberrecht 





2. Статьи в периодической печати 



- Jeremy Ritter and Anna Mayer, ‗Regulating Data as Property: A New Construct for Moving Forward‘, 

16 Duke Law and Technology Review 220 (March 2018). 

The global community urgently needs precise, clear rules that define ownership of data and express the 

attendant rights to license, transfer, use, modify, and destroy digital information assets. In response, this article 

proposes  a  new  approach for  regulating  data  as  an  entirely  new  class  of  property.  Recently,  European  and 

Asian  public  officials  and  industries  have  called  for  data  ownership  principles  to  be  developed,  above  and 

beyond current privacy and data protection laws. 

- Steve Hedley Call for Papers: Workshop on Private International Law of IP Rights, University of New 

South Wales, 18 August 2018 (March 2018). 

The issue of cross border protection of intellectual property (IP) was very important and explained the 

use of bilateral and multilateral treaties such as the Berne Convention and the Paris Convention. One of the 

fundamental principles underlying these treaties was territoriality and the national treatment principle. 

- Ronen Avraham and John M Golden,  ―From PI to IP‖: Litigation Response to Tort Reform,  American Law and Economics Review, (26 March 2018). 

Is there a connection between state-law tort reform and the explosive growth of US intellectual property 

(IP) litigation? The tort reform literature has established that the number of tort claims in states with tort reform 

has decreased. 

- Catherine W Ng,  ‗Goodwill without borders‘ (March 2018) 

This paper seeks a consistent view of the baseline for the protection of goodwill under the English law of 

passing off across diverse applications within its jurisdiction. 

- Mark A Lemley and Robin Feldman,  Is Patent Enforcement Efficient? (March 2018) 

Traditional justifications for patents are all based on direct or indirect contribution to the creation of new 

products. Patents serve the social interest if they provide not just invention, but innovation the world would not 

otherwise  have.  Non-practicing  entities  (‗NPEs‘)  as  well  as  product-producing  companies  can  sometimes 

provide such innovation, either directly, through working the patent or transferring technology to others who do, 

or indirectly, when others copy the patented innovation. 

- Batty, Rob,  Loss of Property Ownership and Registered Trade Mark Law (March 2018) 
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It  is  difficult  for  the ownership  of  a  tangible  item of personal property  to  be  involuntarily  lost.  Ongoing 

ownership  is  not  tied  to  use  of  an  item.  It  is  generally  thought,  though,  that  ownership  can  be  voluntarily 

abandoned. Abandonment then frees up an item to become owned by another. 

- O‘Melinn, Liam,  The Ghost of  Millar v Taylor: The Mythical Common Law Origins of Copyright and the 

Copyright Servitude (March 11, 2018). 

The Ghost of Common Law Copyright walks abroad once more, relishing the prospect of ‗the next great 

copyright act‘ and tempting us to inquire anew whether the origins of copyright are to be found in the common 

law.   - Wittlin, Maggie and Ouellette, Lisa Larrimore and Mandel, Gregory N.,  What Causes Polarization on IP 

Policy? (March 13, 2018) 

Polarization on contentious policy issues is a problem of national concern for both hot-button cultural 

issues such as climate change and gun control and for issues of interest to more specialized constituencies. 

Cultural debates have become so contentious that in many cases people are unable to agree even on the 

underlying facts needed to resolve these issues. 

- Graeme B Dinwoodie and Rochelle Cooper Dreyfuss,  Brexit and IP: The Great Unraveling?,   (March 2018) … We ask a different question: we explore how well the rhetoric of Brexit comports with the reality and 

the  institutional  economics  of  nation-state  lawmaking  in  an  era  of  global  trade  and  digital  communication 

technologies. We use intellectual property (IP) law as a concrete example. We think it a good context in which 

to consider the impact of the UK‘s exit from the EU. 

-  Layne  S  Keele,  Copyright  Infringement‘s  Blurred  Lines:  Allocating  Overhead  in  the  Disgorgement  of 

Profits  (March 2018). 

… In this Article, I argue that all of these holdings are wrong. Specifically, I argue that overhead should 

reduce the defendant‘s profit calculation only when the defendant can  prove that, but for the infringement, it 

would have utilized the assets represented by the overhead in some other revenue-generating fashion. 

-  du  Bois,  Mikhalin,  Justificatory  Theories  for  Intellectual  Property  Viewed  Through  the  Constitutional 

Prism (March 16, 2018) 

In order to determine the extent to which intellectual property rights should enjoy protection under the 

constitutional  property  clause,  some  of  the  classical  and  newer  justificatory  theories  for  property  may  be 

employed, including the labour theory, reward theory, incentive theory, theory of natural law, spiritual theories, 

personality theory, economic theory, and theory of natural monopoly. 

- Cesare Bartolini, Cristiana Santos and Carsten Ullrich,  Property and the cloud,   ( April 2018) Data  is  a  modern  form  of  wealth  in  the  digital  world,  and  massive  amounts  of  data  circulate  in  cloud 

environments. While this enormously facilitates the sharing of information, both for personal and professional 

purposes,  it  also  introduces  some  critical  problems  concerning  the  ownership  of  the  information.  Data  is  an 

intangible  good  that  is  stored  in  large  data  warehouses,  where  the  hardware  architectures  and  software 

programs running the cloud services coexist with the data of many users. 

- Henry Pearce,  Could the doctrine of moral rights be used as a basis for understanding the notion of 

control within data protection law?,   ( Apr 2018) 

This article considers the notion of individual control of personal data as envisaged by the European data 

protection framework and makes the argument that it is a poorly-understood and under-developed concept, but 

that our understanding of it may be improved by way of analyses and comparisons with the doctrine of moral 

rights, an important constituent element of intellectual property law. 

 - Patrick Goold,  The Administrative-Private Law Interface in IP: Conference Summary and Video (April 2018) 

Intellectual property law is, in many ways, part of American private law. IP rights are commonly viewed as 

a  type  of  property  right,  and  courts  have  historically  been  the  dominant  institution  for  enforcement  of  those 

rights. However, today IP law-making and adjudication is increasingly performed by administrative agencies. 

- Chien, Colleen V,  Inequality, Innovation, and Intellectual Property (April 2018) 

This  article  explores  the  relationship  between  innovation,  intellectual  property,  and  inequality,  making 

three contributions. 
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- Saunders, Kurt M and Lozano, Michael,  More than an Academic Question: Defining Student Ownership 

of Intellectual Property Rights (April 8, 2018) 

Intellectual property is increasingly important due to technology‘s rapid development. The importance of 

intellectual property is also reflected within universities as traditional centers of research and expression, where 

students  and  faculty  are  encouraged  to  develop  inventions  and  creative  works  throughout  the  educational 

experience. 

- Birnhack, Michael,  Colonial Intellectual Property (April 2018) 

Most of the literature on Intellectual property (IP) legal history focuses on Western IP norms and ideas, 

especially British, American, and former British colonies. This chapter, to be published in the OUP  Handbook on 

 IP  Research,  adds  some  critical  questions,  in  the  context  of  imperialism  and  colonialism,  namely,  a  post-

colonial view of IP in a colonial context. 

- Steve Hedley ‗The Electronic Commerce Directive: a phantom demon? ‘ (April 2018) Right now the ECommerce Directive  – or at any rate the parts that shield hosting intermediaries from 

liability for users‘ content – is under siege. The guns are blazing from all directions. 

-  Schovsbo,  Jens  and  Dinwoodie,  Graeme  B,  Design  Protection  for  Products  that  are  ‗Dictated  by 

Function‘ (April 2018) 

This Chapter examines the responses of the EU design system to situations where just one or very few 

shapes will enable the product to work. It focuses on the exclusion of from design protection of features that are 

‗dictated by function‘ and the limits on protection for the design of spare parts. 

- Goold, Patrick Russell,  The Lost Tort of Moral Rights Invasion (April 2018) 

Moral  rights  are  often  portrayed  as  an  unwelcome  import  into  US  law.  During  the  nineteenth  century, 

European  lawmakers,  influenced  by  personality  theories  of  authorship,  began  granting  authors  rights  of 

attribution and integrity. However, while these rights proliferated in Europe and international copyright treaties, 

they were not adopted in the United States. 

- Joseph P Fishman,  Music as a Matter of Law,  (May 2018) 

What is a musical work? Philosophers debate it, but for judges the answer has long been simple: music 

means melody. Though few recognize it today, that answer goes all the way back to the birth of music copyright 

litigation in the nineteenth century. 

- Steve Hedley ‗Does Copyright Have a Framing Problem?‘ (May 2018) Numerous provisions of the Copyright Act of 1976 (‗1976 Act‘) use the term ‗work‘ as a key referent for 

determining copyrightability, ownership, scope of rights, limitations on scope, and remedies. Yet, Congress did 

not  provide  a  general-purpose  definition  of  what  counts  as  a  ‗work‘,  even  though  it  defined  a  plethora  of 

arguably much less important terms. 

- Gilden, Andrew,  Sex, Death, and Intellectual Property (May 2018) 

The  role  of  intellectual  property  is  changing.  IP  traditionally  is  characterized  as  providing  economic 

incentives to invest in creative production or as a reward for intellectual labor, and accordingly IP laws typically 

are associated with the needs of corporate creators and celebrity artists. In an era of smartphones and social 

media, however, IP has become a tool for a diverse range of vulnerable individuals to assert autonomy within 

unequal and risky digital environments. 

- Litman, Jessica,  What We Don‘t See When We See Copyright as Property (May 2018) 

It is becoming increasingly clear that the supposed copyright wars that copyright scholars believed we 

were fighting – nominally pitting the interests of authors and creators against the interests of readers and other 

members of the audience – were never really about that at all. 







VI. 

НОВОСТИ ЗАРУБЕЖНОГО ПРАВА6 



1. Международные новости 



6 Обзор подготовлен Вальдес-Мартинесом Э.Р., заместителем Генерального директора Всероссийской организации 

интеллектуальной собственности. 
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Противоречит  ли  изобразительный  товарный  знак,  содержащий  слово  «мафия», 

общественным интересам? (30.04.2018) Недавно  Суд  Европейского  Союза  по  интеллектуальной  собственности  отклонил  апелляцию,  в 

которой требовалось отозвать регистрацию у европейского изобразительного товарного знака LA MAFIA 

SE SIENTA A LA MESA («Мафия сидит за столом»), в котором слова «La Mafia» были доминирующим 

элементом.  По  мнению  заявителя,  товарный  знак  «противоречит  общественным  интересам  и 

общепринятым принципам морали, поскольку слово «мафия» обозначает преступную организацию». 



Комитет  ВОИС  по  авторскому  начнет  работу  с  обсуждения  вопросов  по  Интернету  и 

условий защиты прав (28.05.2018) Заседание  Комитета  по  защите  авторских  прав  Всемирной  Организации  Интеллектуальной 

Собственности открылось  сегодня  со  знакового  события.  Аргентина  предложила  ускорить  обсуждение 

отложенной передачи данных, поскольку отсутствие согласия по данному вопросу тормозит подписание 

международного  соглашения,  защищающего  права  организаций  эфирного  вещания.  Однако 

представители  гражданского  общества  выразили  озабоченность  по  поводу  положений  обсуждаемого 

международного  соглашения,  защищающего  вещателей  от  несанкционированного  дублирования 

передаваемого контента, поскольку документом предусматривается 50-летняя защита авторских прав, и 

предложили внести в документ существенные ограничения и исключения. 

ВОИС и Международная ассоциация издателей (IPA) совместно проведут новое ежегодное 

обследование мировой издательской деятельности (12.05.2018) В пилотном обследовании за 2016 г. приняли участие 35 национальных издательских ассоциаций 

и органов по вопросам авторского права и были затронуты три рыночных сегмента:  сектор розничной 

торговли,  сектор  учебных  материалов  и  сектор  научных  публикаций,  академических  и  научно-

исследовательских работ. 



Правительства стран ЕС достигли договоренности о реформе системы авторского права 

(25.05.2018) 

Сегодня,  как  сообщается,  государства-члены  Европейского  Союза  согласовали  свои 

переговорные  позиции  в  отношении  проекта  директивы  по  авторскому  праву,  однако  комментаторы 

восприняли эту новость прохладно. 



Документ ОЭСР по вопросам технологии блокчейн и защиты конкуренции (11.05.2018) Технология блокчейн набирает популярность, особенно после роста курса биткойна и всеобщего 

обсуждения  "смарт  контрактов".  Для  некоторых  пользователей  технология позволяет  решать  широкий 

круга  вопросов,  включая  патентоспособность  и  вопросы,  связанные  с  защитой  конкуренции. 

Соответственно,  Организация  экономического  сотрудничества  и  развития  (ОЭСР)  надеется 

урегулировать  эти  вопросы  в  рамках  своего  документа  по  проблемам  технологии  блокчейн  и  защиты 

конкуренции. 



2. Новости стран Северной Америки  

Канада 

 

Новая законодательная база для увеличения срока охраны патентов  (28.05.2018) После того, как Канада подписала Общее экономическое и торговое соглашение с ЕС, она стала 

выполнять  его  условия  и  внесла  изменения  в  канадский  Закон  о  патентах,  а  также  ввела  в  действие 

Положение  о  Сертификате  дополнительной  защиты.  В  результате  в  Канаде  появилась  новая 

законодательная база, регулирующая выдачу Сертификатов дополнительной защиты. Эти Сертификаты 

предоставляют  дополнительный  срок  защиты  патента  и  должны  частично  компенсировать 
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изобретателям  время,  необходимое  для  проведения  исследований  и  получения  одобрения 

регулирующих органов в Канаде. 



Покрасьте в мой цвет: защита цветовых товарных знаков (21.05.2018) В  скором  времени  будет  внесен  ряд  поправок  в  Закон  о  товарных  знаках  Канады,  который 

позволит  защитить  цвет  как  таковой  в  качестве  товарного  знака  (в  отличие  от  цвета  изделия 

определенной  формы).  Поэтому  правообладатели,  стремящиеся  защитить цвета  в  качестве товарных 

знаков в Канаде, могут извлечь выгоду из нового правового режима. Однако на практике возникает ряд 

вопросов, таких как функциональность или различимость таких товарных знаков - они могут послужить 

препятствиями для регистрации цветовых знаков. 



Компания  Alexion  обжаловала  решение  апелляционной  инстанции  в  Верховном  Суде, 

оспаривая полномочия PMPRB  (07.05.2018) Недавно  компания  Alexion  Pharmaceuticals  оспорила  в  Верховном  Суде  Канады  решение 

Федерального  Апелляционного  Суда.  В  своем  решении  Федеральный  Апелляционный  Суд  отклонил 

запрос компании Alexion о конституционности некоторых полномочий Совета по Контролю за Ценами на 

Патентованные Лекарства (PMPRB), установленных в Патентном Акте Канады. 



США 

 Федеральный округ уточняет разъясняет понятие фактического адреса в патентных делах 

(28.05.2018) 

Два  последних  постановления  федерального  округа  сняли  юридическую  неопределенность  в 

вопросах  фактического  адреса  в  патентных  спорах.  В  первом  постановлении  предусматривается,  что 

иностранные  ответчики  юридические  лица  подсудны  в  любом  судебном  округе,  где  располагаются 

фактически,  подтвердив  давний  прецедент  Верховного  Суда  США  по  делу  Брунеттерлинг.  Второе 

постановление подтверждает, что, если ответчик меняет фактический адрес специально для того, чтобы 

иск был отклонен по этому основанию, бремя доказывания этого лежит на истце и регулируется Законом 

федерального округа. 



Законы США об авторском праве – скрытые противоречия (29.05.2018) В  контексте  бурного  партийного  движения  в  Америке  в  дополнение  к  тому,  что  политические 

партии  страны,  похоже,  не  могут  согласиться  ни  на  что,  принятие  Закона  «О  модернизации  в 

музыкальной  сфере»  является  исключением.  Данный  закон  получил  в  Палате  представителей  25 

апреля  единогласную  поддержку,  и  недаром.  Почти  все  основные  заинтересованные  стороны 

поддерживают этот законопроект, что приведет к некоторым крайне необходимым изменениям в сфере 

авторского  права,  связанной  с  потоковым  вещанием  музыки.  Ранее  существовал  отдельный 

законопроект,  тезисы  которого  вошли  в  состав  Закона  «О  модернизации  музыки»  -  «О  выплате 

компенсаций  музыкантам,  ставшим  национальным  достоянием,  за  их  творческую  деятельность  и 

общественный вклад» (CLASSICS), который подвергся критике со стороны многих экспертов в области 

авторского права. Проект закона  CLASSICS не поддерживается рядом библиотекарей и архивистов, а 

также идет вразрез с политикой, ранее одобренной Бюро по защите авторских прав США. 





3. Новости стран Латинской и Южной Америки  



Аргентина: 

 

Новая система разрешения противоречий товарных знаков (14.05.2018) Недавно  был  подписан  декрет  27/2018,  предусматривающий  дальнейшее  сокращение  и 

упрощение законодательства с целью улучшения развития торговли и промышленности. В сфере ИС – 

декрет  внес  существенные  изменения  в  систему  разрешения  конфликта  товарных  знаков. 
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Административный  орган  будет  уполномочен  разбирать  споры  относительно  конфликтов,  которые  не 

могут быть разрешены сторонами путем переговоров. 

 

Чили:  



Институт INAPI получил статус международного инструмента по поиску и предварительной 

экспертизе (07.05.2018) 

В  2015  году,  в  соответствии  с  Договором  о  патентной  кооперации,  Национальный  институт 

промышленной  собственности  (INAPI)  был  назначен  международным  органом  по  поиску  (ISA)  и 

предварительной экспертизе (IPEA). С 1 января 2018 года INAPI может предоставлять международные 

отчеты  о  поиске  и  экспертизе  заявителям  из  Чили,  стран  Латинской  Америки  и  Карибского  бассейна, 

которые назначили INAPI в качестве такового. 



Мексика:  



Указ  о  поправках  и  добавлениях  к  ряду  положений  Закона  о  промышленной 

собственности  был  опубликован  в  Официальном  вестнике  Федерации  13 марта 2018 г.  и  вступил  в 

силу  27 апреля 2018 г.Данный  указ  вносит  поправки  в  Закон  о  промышленной  собственности в 

отношении,  в  частности,  следующего:  (i) установления  режима  правовой  охраны  для  географических 

указаний в дополнение к наименованиям мест происхождения; (ii) назначения уголовных мер наказания 

в  отношении  ряда  исков,  касающихся  неразрешенного  использования  географических  указаний  и 

наименований  мест  происхождения,  которые  не  соответствуют  официальным  стандартам 

Мексики (NOMs);  и  (iii) продления  периода  охраны  промышленных  образцов  до  25 лет  и  внедрения 

стандарта новизны, требующегося для получения охраны в отношении промышленных образцов. 





4. Новости европейских стран 

  Великобритания  

 

Решение регистратора товарных знаков аннулировано Высшим судом (21.05.2018) Высший  суд  отменил  решение  регистратора  товарных  знаков,  в  котором  содержалось 

противоречие.  Речь  шла о  заявке  на  стилизованный  знак  с  надписью «VAPE  &  CO».  Претензия  была 

подана компанией London Vape Company Ltd, она была основана на существующей в Великобритании 

регистрации  надписи  «THE  vape.co».  Высший  суд  поддержал  апелляцию,  отметив,  что  «если 

единственное сходство между соответствующими знаками является общим элементом, который имеет 

низкую отличительность, это указывает на то, что существует вероятность путаницы». 



Соединенное Королевство присоединилось к Женевскому акту (1999 г.) Гаагского 

соглашения,  (16.03.2018)  

Соединенное  Королевство  присоединилось  к  Женевскому  акту  (1999 г.)  Гаагского  соглашения, 

став  54-м  участником  Акта  1999 г.  и  68-м  членом  Гаагского  союза.  С  13 июня  2018 г.  заявители, 

пользующиеся процедурой Гаагской системы как в самом Королевстве, так и за его пределами, будут 

иметь большую гибкость с точки зрения стратегий охраны, поскольку они смогут указывать в заявках не 

только Соединенное Королевство как отдельно взятую единицу, но и Европейский Союз. 

 

Испания 

 Уголовный приговор по делу о продаже поддельной обуви (21.05.2018) Апелляционный  суд  Барселоны  недавно  отклонил  апелляцию,  поданную  онлайн-продавцом 

контрафактной  обуви  в  суд  первой  инстанции,  подтверждающую  решение  в  полном  объеме. 

Примечательно, что суд первой инстанции применил критерий возмещения ущерба, предусмотренный в 
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статье  43.2.b  Закона  о  товарных  знаках,  в  отличие  от  процедуры,  предусмотренной  в  статье  43.2.a, 

которая чаще применяется в уголовных делах и включает прибыль, которую владелец товарного знака 

извлек бы, если преступление, связанное с контрафакцией, не произошло. 

 Итоги Всемирного мобильного конгресса в Барселоне 2018 – протокол коммерческих судов 

(14.05.2018) 

Предвидя возможные конфликты между компаниями, участвующими во Всемирном мобильном 

конгрессе 2018 (Mobile World Congress 2018 (MWC), коммерческие суды Барселоны приняли протокол 

для защиты патентов на технологии, промышленных образцов, товарных знаков и авторских прав от 

недобросовестной конкуренции и незаконных рекламных акций в отношении продуктов и материалов, 

представленных в ходе проведения мероприятия 

 Патентный суд Барселоны отзывает односторонний предварительный судебный запрет в 

деле NuvaRing (07.05.2018) Коммерческий суд Барселоны № 5 недавно отозвал предварительный судебный запрет, который 

был вынесен в одностороннем порядке по просьбе компании Merck Sharp & Dohme BV (MSD) в связи с 

предполагаемым  нарушением  патентных  прав.  Этот  случай  примечателен  тем,  что  продукт 

обвиняемого,  который  является  первым  конкурентом  противозачаточного  вагинального  кольца  MSD, 

NuvaRing  -  производится  в  Испании  и  продается  в  нескольких  европейских  странах,  где  параллельно 

рассматриваются судебные процессы по нарушению патентных прав. 



Королевский указ-закон № 2/2018 от 13 апреля 2018 г. о поправках к сводному тексту Закона 

о  промышленной  собственности,  утвержденному  Королевским  законодательным  указом 

№ 1/1996 

от  

12 апреля 1996 г., 

и  

о  

включении  

в  

испанское  

законодательство  

Директивы 2014/26/EU  Европейского  парламента  и  Совета  от  26 февраля 2014 г.  и 

Директивы (ЕС) 2017/1564  Европейского  парламента  и  Совета  от  13 сентября 2017 г. был 

опубликован  в  Официальном  вестнике  14 апреля 2018 г.  и  вступил  в  силу  15 апреля 2018 г. 

Королевский  указ-закон  вносит  поправки  в сводный  текст  Закона  о  промышленной  собственности, 

упорядочивая,  уточняя  и  унифицируя  применимые  законодательные  положения, с  тем  чтобы 

имплементировать 

в 

национальные 

законы 

по 

авторскому 

праву 

указанную  Директиву 2014/26/EU и Директиву (ЕС) 2017/1564,   касающиеся  коллективного  управления 

авторским  правом  и  разрешенных  видов  использования  произведений  в  интересах  слепых  и  лиц  с 

нарушениями зрения или иными ограниченными способностями воспринимать печатную информацию. 

Поправки касаются, в частности, следующего: (i) включения новых ограничений в авторское право 

в  том,  что  касается  слепых  и  лиц  с  нарушениями  зрения  или  иными  ограниченными  способностями 

воспринимать  печатную  информацию;  (ii) установления  требований  в  отношении  создания  и  функций 

организаций  коллективного  управления (ОКУ)  и  обязательств  их  членов;  (iii) установления  к  ОКУ 

требований в отношении мультитерриториального лицензирования прав на музыкальные произведения; 

(iv) предоставления  независимым  структурам  управления (НСУ),  включая  частные  компании  и 

некоммерческие организации, осуществлять ту же деятельность, что и ОКУ; и (v) обеспечения режима 

уголовных санкций для ОКУ и НСУ. 

 

Швеция 

 Сборы за частное копирование с технически независимых устройств (23.04.2018) Верховный  Суд  Швеции  вынес  решение  по  давнему  спору  о  сборах  за  частное  копирование  за 

мобильные  телефоны  с  внешним  устройством  памяти.  Суд  установил,  что  право  на  сбор 

вознаграждения  распространяется  на  устройства,  которые  состоят  из  двух  технически  независимых 

устройств,  даже  если  независимые  устройства  «предназначены  сами  по  себе  для  создания  копий 

музыкальных  произведений  для  личного  пользования»  и,  таким  образом,  с  них  не  взималось  бы 

вознаграждение за частной копирование, если бы они продавались раздельно.  
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Венгрия 



Должны ли фармацевтические товарные знаки иметь более высокий уровень защиты? 

(12.03.2018) 

Венгерское  Ведомство  интеллектуальной  собственности  и  СтоличныйтТрибунал  недавно 

отклонили претензию по поводу товарного знака на том основании, что они не усмотрели сходства до 

степени  смешения.  Однако  апелляционный  суд  не  согласился  с  этими  доводами  и  постановил,  что, 

помимо прочего, оценка сходства до степени смешения должна учитывать больше деталей при спорах 

относительно  фармацевтических товарных знаков,    чем  при  спорах  относительно товарных знаков  на 

другие товары. Хотя решение суда хорошо имеет аналоги в венгерском прецедентном праве, оно было 

оспорено по ряду причин. 

Польша 



Внедрение Директивы ЕС о коммерческой тайне в правовую систему Польши (16.04.2018) Польский  законодательный  орган  пытается  имплементировать  Директиву  ЕС  о  коммерческой 

тайне  в  национальную  правовую  систему.  Новое  законодательство  будет  в  целом  соответствовать 

Директиве  и,  вероятно,  вступит  в  силу  9  июня  2018  года.  С  одной  стороны,  законодательный  орган 

пытается  имплементировать  Директиву  в  указанные  сроки,  однако  с  другой  стороны,  работа  над 

законодательством идет слишком быстро, что не позволяет выявить и устранять возможные недостатки 

документа и гарантировать полное выполнение директивы. 

 

Люксембург 

Закон  от  17 апреля 2018 г.  «О внесении  поправок  в  Закон  от  4 декабря 1967 г. 

"О подоходном  налоге",  касающихся  налогового  режима  в  отношении  интеллектуальной 

собственности,  и  поправок  в  Закон  от  16 октября 1934 г.  "Об  оценке  стоимости  имущества  и 

ценностей"  (Закон  об  оценке  стоимости)» был  опубликован  в  Официальном  бюллетене 

19 апреля 2018 г., ретроактивно вступил в силу с 1 января 2018 г. и применяется к 2018 налоговому году. 

Данный  закон  среди  прочего  вносит  в   Закон  от  4 декабря 1967 г.  «О подоходном  налоге»  новую 

статью 50ter, в соответствии с которой, в частности, ставка подоходного налога в отношении прибыли, 

полученной  от  коммерциализации  определенных  прав  ИС,  уменьшается  на 80 процентов,  а  ставка 

налога на чистые активы – на 100 процентов. 



Закон  от  25 апреля 2018 г.  «О  коллективном  управлении  авторским  правом  и  смежными 

правами  и  мультитерриториальном  лицензировании  прав  на  музыкальные  произведения  для 

онлайнового  использования  на  внутреннем  рынке  и  о  внесении  поправок  в  закон  от 

18 апреля 2001 г.  “Об  авторском  праве,  смежных  правах  и  базах  данных”» вступил  в  силу 

29 апреля 2018 г.  Закон  устанавливает  требования,  необходимые  для  обеспечения  надлежащего 

управления авторским правом и смежными правами организациями коллективного управления (оку), а 

также требования для мультитерриториального лицензирования оку авторского права на музыкальные 

произведения для онлайнового использования в соответствии с  Директивой 2014/26/EU Европейского 

парламента  и  Совета  от  26 февраля 2014 г.   Закон  также  вносит  изменения  в  Закон  от 

18 апреля 2001 г. «Об авторском праве, смежных правах и базах данных».  Эти изменения касаются 

назначения Комиссара по авторскому праву и смежным правам (член Комиссии по авторскому праву и 

смежным правам при Министерстве экономики) и позволяют лишь должным образом уполномоченным 

ОКУ транслировать кабельные программы. 

 Турция: 
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Уголовные  суды  требуют,  чтобы  заявления  о  нарушении  прав  на  товарный  знак  снабжались 

объективными и убедительными доказательствами. Ордер на обыск и изъятие может быть выдан даже 

в  тех  случаях,  когда  имеются  разумные  сомнения  относительно  наличия  доказательств;  однако 

«разумные  сомнения»  -  это  юридически  неопределенное  понятие.  Судьи  обычно  не  обладают 

углубленными  знаниями  в  вопросах  товарных  знаков,  и  оценивают  необходимость  выдачи  ордера  на 

обыск  и  изъятие  исходя  из  расширительного  толкования  понятия  «разумные  сомнения»,  поэтому 

судебная практика в этих вопросах очень разная. 

Все права защищены - преимущества регистрации авторских прав (07.05.2018) Всегда желательно зарегистрировать произведение для обеспечения эффективного соблюдения 

прав  на  него.  Существует  ряд  преимуществ  регистрации  авторских  прав  в  Турции,  в  том  числе 

возможность для правообладателей получить специальные защитные наклейки, которые используются 

на  лицензированных  копиях  для  борьбы  с  пиратством.  В  дополнение  к  наклейкам,  регистрационные 

сертификаты могут использоваться для обращения в таможенные органы для контроля за соблюдением 

авторских  прав,  а  также  для  подтверждения  права  на  произведения  в  возможных  гражданских  и  и 

уголовных судебных делах. 



Турция приводит свое законодательство в соответствие с правовыми нормами ЕС в 

области интеллектуальной собственности  (21.05.2018) Недавно  Европейская  Комиссия  опубликовала  отчет  об  улучшении  ситуации  в  Турции  в  сфере 

гармонизации  ее  законодательства  об  интеллектуальной  собственности  со  сводом  основных  норм  и 

требований  Евросоюза.  В  докладе  говорится,  что  вступление  в  силу  Закона  о  промышленной 

собственности  стало  позитивным  шагом  в  гармонизации  законодательства  о  товарных  знаков  с 

правовыми  нормами  ЕС  в  области  интеллектуальной  собственности.  Турция  также  изменила  свою 

систему  защиты  прав  на  интеллектуальную  собственность  в  соответствии  с  международными 

соглашениями и практиками. 



5. Другие страны (Африка, Азия, Ближний Восток и страны Океании) 



Южная Африка 

 

Южная  Африка  утверждает  новую  политику  в  области  ИС,  руководствуясь  указаниями 

агентств ООН (27.05.2018) 

Прежде  чем  Кабинет  Министров  ЮАР  одобрил  документ  о  новой  политике  в  области 

интеллектуальной собственности в Южной Африке, было девять лет исследований, предлагались два 

различных проекта документа, проводилось несколько раундов консультаций с общественностью.  

 

Южная Корея  

 

Правовые изменения, предполагающие продление срока действия патентов  (28.05.2018) В  течение  нескольких  последних  лет  в  суды  поступало  множество  типовых  исков  относительно 

правомочности  продления  срока  действия  патентов  в  Южной  Корее,  поднимая  при  этом  множество 

различных  вопросов.  В  ноябре  2017  года  Верховный  Суд  отклонил  две  крупнейших  иска  о 

правомочности продления сроков. 



Республика Корея внедряет систему WIPO Translate.  

Р.К.  внедряет  инновационную  систему  перевода  патентной  документации,  созданную  ВОИС  на 

основе  технологии  искусственного  интеллекта,  и  становится  первым  государством-членом, 

использующим   WIPO  Translate. Это  важный  шаг  вперед  на  пути  применения  методов  машинного 

обучения в патентном секторе с его ярко выраженной технологической направленностью. 
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Китай  



Компенсации  сверх  установленного  законом  лимита,  присуждаемые  делах  о  нарушении 

патентов  (30.04.2018) Cуд  промежуточной  инстанции  Шэньчжэня  недавно  постановил,  что  при  разрешении  споров  о 

присуждении  денежной  компенсации  все  доказательства  истца,  подтверждающие  степень  нарушения 

патентных прав (даже если они не подтверждаются официальными бухгалтерскими документами) могут 

быть  оценены  судом  и  по  ним  может  быть  присуждена  компенсация.  Такие  свидетельства,  такие  как 

поведение ответчика или устные показания, могут помочь судам при определении ущерба.  

 

Доказательство правообладания на объекты авторского права в спорах о товарных знаках  

(23.04.2018) 

Общепризнанной  правовая  позицией  является то, что если оспариваемый  товарный  знак  имеет 

существенное  сходство  с  объектами  авторского  права,  то  факт  нарушения  авторских  прав  будет 

считаться  установленным,  если  у  ответчик  имел  доступ  к  произведениям,  защищенным  авторским 

правом,  за  исключением  случаев,  когда  ответчик  может  доказать,  что  оспариваемое  произведение 

является  результатом  его  независимого  творчества.  Такая  правовая  позиция  была  применена  в 

недавнем судебном разбирательстве Судом по интеллектуальной собственности Пекина, в котором суд 

установил, что оспариваемый товарный знак нарушает авторские права.  

 Является ли ваш товарный знак словесным обозначением, изобразительным знаком или и 

тем и другим? (16.04.2018) Часто возникает вопрос о том, как часто следует рассматривать стилизованные словарные знаки. 

В недавнем судебном деле заявитель зарегистрировал словесный маркировочный знак, состоящий из 

трех стилизованных китайских иероглифов, хотя визуальная компоновка символов придавала ему вид 

изобразительного  знака,  а  не  словесного.  Одним  из  решений  этой  проблемы,  предложенных  судом, 

было  рассматривать  знаки  как  комбинированные,  содержащие  и  слово,  и  визуальный  знак,  и,  как 

следствие, проводить экспертизу с обеих сторон. 



Кабмоджа 



Камбоджа  стала  первой  страной,  присоединившейся  к  Женевскому  акту  Лиссабонского  

соглашения о наименованиях мест происхождения и географических указаниях (16.03.2018) Женевский акт вступит в силу через три месяца после того, как пять правомочных сторон сдадут 

на хранение в ВОИС свои документы о ратификации или присоединении 

Япония  

 

Товарный  знак  RED  BULL:  что  такое  "известный"  и  как  определить  всеобщую 

популярность? (19.03.2018) В  недавнем  судебном  разбирательстве  компания  Red  Bull  AG  заявила,  что  товарный  знак, 

зарегистрированный корейской компанией Bullsone Co, Ltd, должен быть признан недействительным из-

за сходства до степени смешения с товарным знаком этой компании. Примечательно, что в этом деле 

Японское  патентное  ведомство  и  Апелляционный  Совет  с  одной  стороны,  и  Высокий  Суд  по 

интеллектуальной  собственности  с  другой  стороны,  заняли  разную  позицию  относительно 

соответствующих  товарных  знаков  и  доказательств,  подлежащих  рассмотрению  при  определении 

"известности" упомянутого знака.  

 Тайвань 

 

Новая  причина  признания  патента  недействительным  в  административном  производстве 

(21.05.2018) 
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Чтобы  избежать  неоправданного  затягивая  судебного  процесса,  статья  33  (1)  Тайваньского 

процессуального  закона  в  сфере  интеллектуальной  собственности  предусматривает,  что  Суд  по 

интеллектуальной  собственности  должен  исследовать  любые  новые  доказательства,  представленные 

сторонами  до  окончания  устных  прений,  даже  если  все  они  обосновывают  одну  и  ту  же  причину 

признания патента недействительным. Этот Закон вступил в силу в 2008 году, и действие этой статьи не 

вызывало  никаких  вопросов.  Однако  в  своем  последнем  решении  Суд  по  интеллектуальной 

собственности Тайваня дал этой статье расширительное толкование. 

Афганистан 



Афганистан  присоединился к Бернской  конвенции  по  охране  литературных  и 

художественных произведений (16.03.2018) Афганистан присоединяется к Бернской конвенции став 176-м участником этого соглашения. 



Правительство  Исламской  Республики Афганистан  присоединяется к  Мадридскому 

протоколу (26.04.2018) 

В  результате  присоединения  Афганистан  станет  101-м  членом  Мадридской  системы.   Для 

Афганистана Протокол вступит в силу 26 июня 2018 г. 



Уганда и Лесото 

 

Уганда  и Лесото стали, Марракешского договора о книгах для слепых (10.04.2018) Марракешский  договор  упрощает  производство  и  трансграничную  передачу  книг  в  специальных 

форматах, предназначенных для людей с нарушениями зрения, большинство из которых проживают в 

странах с низким уровнем дохода.  
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по интеллектуальной собственности ООО 
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ведущий юрисконсульт-эксперт Функции 

собственности ФГБУ Федеральный институт 

правового обеспечения и корпоративного 

промышленной собственности (ФИПС)  

управления Государственной корпорации 

«Ростех», аспирант отдела гражданского 

законодательства и процесса Института 

законодательства и сравнительного 

правоведения при Правительстве РФ. 

  

 

 

 

 

 

   





Подписаться на регулярное получение Дайджеста новостей права интеллектуальной 

собственности можно здесь.  

Отписаться от получения данной рассылки можно здесь.  



 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: 



 Юридический институт «М-Логос» 

http://www.m-logos.ru 

E-Mail: digest@m-logos.ru 

Тел. +7 (495) 771-59-27 
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